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Resorución-§-ru¡ ffi
POR LA CUAL SE CONFIRIVÍA I.A. RESOLUCIÓN N" II87 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE}OLI,DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS NÍARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS" CIASE 03, EXPEDIENTE N'98134/202I, SOLICTTADO
POR ANALÍN C.qBALLERO.--...----.

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y
conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca
Piú Bella Cosméticos se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...E1
hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para identifrcar productos de la clase i, los mismos
productos que la Marca Base de Oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud,
puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los
productos que desea proteger son los mismos (...)".---------

Que, corresponde a esta dependencia administraüva resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determrnar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"Piú Bella Cosméücos" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE' (Clase O3). ---------

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten
seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para
generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista
fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresrones auditivas diferentes en
su conjunto

Piú Bella Cosméücos (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

Que, al respecto, las 'DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elemenfos denaminativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se
puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y sÍlabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas
comunes reuiste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. for ejemplo, los;7
signos denominativos contienen algunas silabas iguales pero otras diferentes o co!
pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dnzcffices pata el examen de ¡nurcas en Paragaoy,pp. 147 y 266 .
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POR I.A CUAL SE CONFIRT,ÍA I.A RESOLUCIÓN N' II87 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEaOaa,DISTADA
PoR I.A DIREccIÓN DE ASUNToS MARcARIoS LmGIoSoS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I.A, N4ARCA "PIÚ BELI.A, COSMETICOS", CIASC 03, EXPEDIENTE N' 98134/202I, SOLICMADO

POR ANALÍA CABALLERO

Asunción, 24 StP 2020

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de ALICORP HOLDCO

ESPAÑA S.L. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N" ll87 de fecha 08 de

noviembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------'-

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICORP

HOLDCO ESPAÑA S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1187 de fecha 08 de

noviembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 0l de noviembre de 2OZ3 el representante convencional de ALICORP HOLDCO

ESPAÑA S.L. expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023la providencia por la cual se

tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldÍa del representante convencional de

ANALÍA CABALLERO por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue

declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que

entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como asi también en el aspecto fonético e

ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto en común, en su

conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la

solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca

solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta dirección
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro

esüpuladas el artÍculo 2'de la Ley de marcas N'1294/98 (...)".---------

Que, se agravia la apelante ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., y entre otros argumentos expresa: "(...)

Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Señor Director
omiüó señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una

marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto
tiene una lÍnea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en

Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y los Estados

marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la
la

{^§
/u-d

junto con la marca "Mar" y "Lux".../...No cabe duda de que la marca PLUSBELLE
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poR L-A. omncctóN DE ASUNToS MARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BEU.A COSTUÉUCOS", CIASC 03, EXPEDIENTE N" 98I34/2O2I, SOLICMADO
pon .eNer-Í¡. cABALT.ERo

PORTANTO,
T¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art ls

ArL 2e

Bella Cosméücos', Clase 03, Expediente N'
ANALÍA cABALLERo

ArL 3e

CONFIRI,ÍAR la Resolución N" lI87 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú
a nombre de
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POR IA CUAL SE CONFTRMA LA RESOLUCIÓN N' 1187 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DISTADA
POR I-A DTRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL DGEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELI.A COSMÉTICOS", CIASC 03, EXPEDIENTE NO q8I34I2O2I, SOLICTTADO
POR ANALÍA CABALLERO.----.---.--.

Que, asimismo, resulta fundamental evaluar la coexistencia previa dentro del nomenclador solicitado
como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático
institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca
solicitada "Piú Bella Cosméücos" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03), tales como:
PLUSCOSMETICA DUO COLOR, Clase 03, Registro N" 585945 a nombre de CESAR RAÚL DÁVILA CABREJOS;

PLUS CREAM, Clase 03, Registro N' 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.; PLUSPAN, Clase

03, Registro N" 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.;

BELLA AURORA Clase 03, Registro N' ó40160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; BELI ACOTTON,

Clase 03, Registro N" 434295 a nombre de FLEXICOTION IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A;
Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenúa el alcance
distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podría
pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes
marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ámbito de protección, debiendo el

análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto que producen las denominaciones
enfrentadas. ------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles'q. En tal
sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no
constituye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás

factores valorados en la presente resolución.------------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estarÍa otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."j-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente
confirmar la resolución recurrida

2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
3 Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000.367 páginas.

con
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N' 1188 DE FECFIA 08 DE NOVTEMBRE DE}OLL,DICIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS T,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELI.A COSMÉTTCOS', CIASC 35, EXPEDIENTE N' 98142/2021, SOLICTTADO
PORANALÍA CABALLERO

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y
conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca
Piú Bella Cosméücos se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...81

hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para los mismos productos que la Marca Base de
oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud, puesto que no solo resultan
sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los productos que desea protegerson
los mismos (...)".- --- - ----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"Piú Bella Cosméticos" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE'(Clase 03). ---------

Que, al efectuar el examen ortográfico comparaüvo, se advierte que si bien ambas marcas comparten
seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para
generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras
denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista
fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en
su conjunto

Piú Bella Cosméücos (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo sufrcientemente cercano para que no se

puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un
signo denominativo son sus letras y silabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sÍlabas
comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética
estará determinada por las silabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes
signos denominativos contienen algunas sÍlabas iguales pero otras diferentes a con.

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CL
posterior ALEOSAN t (...)". - - - - - - - - - -

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Düec trices para el examen de ¡rutrcus en Paraguay, pp. 147 y 266 .
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POR IA CUAL SE CONFIRTVÍA Iá, RESOLUCIÓN N' II88 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEZOL¿,DICIADA
POR I.A. DIRECCIÓN DE ASUNTOS N,ÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE
REGISIRO DE I.A MARCA "PIÚ BELI.á. COSME"NCOS', CIASC 35, E)(PEDIENTE N' 98142/202I, SOLICITADO
PORANALíA,CABALI-ERO

Asunción, 2l Stlr 2020

MSTO: El recurso de apelación inteqpuesto por el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPAÑA S.L. por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N" tt88 de fecha 08 de
noviembre de2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Liügiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de ALICORP
HOLDCO ESPAÑA S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N' tl88 de fecha 08 de

noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de ALICORP HOLDCO
ESPAÑA S.L. expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023laprovidencia por la cual se

tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el

término de ley.

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de

ANAIíA, CABAIIERO por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue
declarado decaÍdo el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que
entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e

ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto en común, en su
conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la
solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca
solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta dirección
considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro
estipuladas el articulo 2" de la Ley de marcas N" 1294/98 (...)".--------'

Que, se agravia la apelante ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L., y entre otros argumentos expresa: "(...)

Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Señor Director
omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una
marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto
tiene una linea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en

Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, HaitÍ y los Estados Unidos.
marca dentro del ranking de marcas, seleccionado enüe lo ganadores en la ca

junto con la marca "Mar" y "Lux",./,No cabe duda de que la marca PLUSBE.
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POR LA CUAL SE CONFIRI\,IA Iá RESOLUCIÓN N' 1188 DE FECHA 08 DE NOVTEI{BRE DE}O¿L,DISTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS \4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELI.A COSMÉTICOS", CIASE 35, EXPEDIENTE N' 98142/2021, SOLICTTADO
PORANALÍACABALI.ERO

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERTNA DE LA PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE

ArL le

Art.2e

CONFIRMAR la Resolución N" 1188 de fecha O8 de noviembre de 2022 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú
Bella Cosméücos', Clase 35, Expediente N' 98142/2021, solici nombre de
ANALÍA CABALLERO

ArL 3S NOTIFÍQUESE por Cédula.--.--
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I-A RESOLUCIÓN N' II88 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE2O22, DISTADA

POR I-A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE

REGISTRO DE I.,]q, MARCA "PIÚ BELI.¿. COSMÉTICOS", CIASC 35, EXPEDIENTE N'98142/2021, SOLICITADO
POR ANALÍA CABALLERO.------.---..

Que, de igual manera, resulta fundamental la evaluación de la coexistencia previa en las clases del

nomenclador correspondientes a la marca solicitada y la marca oponente, para descartar la

confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia

de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada 'Piú Bella Kids' (Clase 35) y la

marca oponente "PLUSBELLE' (Clase 03), tales como: BELLADERM FEMME, Clase 35, Registro N' 579758 a

nombre de DALLAS S.A.; BEII A VmA OCCHIALI, Clase 35, Registro N' 380143 a nombre de FENICTA

IMPORT & EXPORT; PLUSCOSMETICA DUO COLOR, Clase 03, Registro N" 585945 a nombre de CESAR

RAÚL DÁVILA CABREJoS; PLUS CREAM, Clase 03, Registro N" 643050 a nombre de INDUSTRIA LA
POPULAR, S.A.; PLUSPAN, Clase 03, Registro N' 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.; BELLA AUROR\ Clase 03, Registro N' 640160 a nombre de IMC MED

COSMETICS, S.A.; BELLACO'IÍON, Clase 03, Registro N" 434295 a nombre de FLEXICOT|ON lND. COM.

ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un
antecedente objeüvo que atenúa el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados
por Ia oponente, por lo que mal podría pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella

misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del

mismo ámbito de protección, debiendo el análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto
que producen las denomlnaciones enfrentadas.

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.

Andrés Sánchez Herrero, quien en su Iibro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas

cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundiblese. En tal
sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no
consütuye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás

factores valorados en la presente resolución.-- - - - - --- -- -

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel MartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS

cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios

incluyan la misma partÍcula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,

correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria otorgando excesivo

privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,

Mario,"3----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con

caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas no existe

similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a anteriorm
confirmar la resolución recurrida ---------------r'

¡l lntcrin¡. ,

¡itd¡d lnCu¡tttrt

2 Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013. ffitratotttcctutt
I Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requi§tos de fondo_para el:I1A"I d9

ya

rlo

marcas en el t,t¡RCOSUn. Martinez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca,2OOO.367 páginas.
del derecho de



I o,*a"",ón NAcToNAL DE

V-,h PROPIEDAD
§d I¡TTELECTUAL

V . ".\, GOBIERNO oe¡. I PARAGUÁI
VI PARAGUAY I REKUAI

PARAGUAY

Resorución-{-L4 I
POR I-A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaO¿3,DICIADA POR
IA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICMUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ONCE Y ETIQIJE"IA', Clase 16, EXPEDIENTE N' l00832l202l, SOLICEADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "ONCE Y ETIQUE"IA" Clase 16 y la marca oponente "ONCE Y
ETIQUETA' Clase 35 Registro N' 455561.--

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que la denominación solicitada reproduce
Íntegramente el elemento denominaüvo "ONCE", que constituye asimismo el único vocablo de la marca
oponente, generando una evidente semejanza visual entre ambas. Del mismo modo, desde el aspecto

fu¡@, la coincidencia en dicho elemento denominativo determina que las marcas presenten una
pronunciación idénüca, con igual canüdad de sÍlabas, ritmo y entonación, circunstancia que refuerza la
similitud existente y se corrobora mediante el siguiente cotejo:

ONCE (marca solicitada), y

ONCE (marca oponente)

Que, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis en el plano conceptual, a fin de
determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En esa lÍnea, ambas
denominaciones coinciden en el término "ONCE', el cual, considerado aisladamente, remite al "número ll".
Sin embargo, apreciada en función del contexto en que las marcas son utilizadas y de los servicios
concretos que cada una pretende distinguir, la denominación solicitada "ONCE'se encuentra directamente
vinculada con la identidad institucional y denominación abreviada de su titular "ORGANIZACIÓN

NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)", entidad cuya actividad se relaciona, entre otros ámbitos, con
la organización de sorteos, loterías y acciones de carácter social. Por su parte, la marca oponente "ONCE",
perteneciente a una persona jurídica distinta, identifica servicios vinculados principalmente con la
publicidad, la comunicación, la consultoría empresarial y las relaciones públicas. En tal sentido, aun cuando
ambas denominaciones evocan conceptualmente el mismo número, el contexto comercial en el que se

insertan permite dotarlas de una significación e identificación de su respectivo origen y actividad,
circunstancia que debe ser considerada conjuntamente al momento de determinar la eventual efstencia
de riesgo de confusión.------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. ]orge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice:
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica
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Resorución.l-L4 I
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaO¿S,DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS IUARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITIJD DE REGISTRO
DE LA lvtARCA 'ONCE Y ETIQUEXA', Clase 16, EXPEDIENTE N' l0O832l2OZl, SOLICIIADA POR
oRGANTZACTÓN NACIONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Asunción, 2 !, SIP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) contra la Resolución N" 953 de fecha 16 de noviembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 3O de noviembre de 2O23 se presenta el representante convencional de la firma
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 953 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios
Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 02 de abril de 2O24, el representante convencional de ORGAI.IZACIÓN NACIONAL DE

CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) expresó agravios; dictándose en fecha 09 de abril de ZOT4,laprovidencia por
la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por
todo eltérmino de ley.------

Que, en fecha O9 de sepüembre de 2O24 el representante convencional de ONCE S"{. contestó el

traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 13 de
septiembre de 2024.--- -

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) podemos notar que las denominaciones son iguales,
ideológica, visual y fonéticamente, lo que podrÍa causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene
importancia el análisis de las partes de los signos en pugna lo que realmente importa es la visión de
conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequivoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a
la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un
mismo origen de producción). Que, además cabe destacar que la marca oponente consütuye su nombre
comercial ONCE 5.A., lo que le aporta un derecho sobre Ia misma(...)".

Que, se agravia el apelante oRcANIzAclÓN NectoNAL DE CtEGoS ESPAÑOLES (ONCE), y entre
otros argumentos expresa: "(...) En lo que respecta al análisis conceptual, la denominación ONCE responde
precisamente al nombre de un "grupo social", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o
palabras, ya que es una marca que representa la unión de una organización social, con una fundación y
otras empresas españolas que trabajan en pos de la personas con discapacidad visual y el tercer elemento,
ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular.../...Por su parte, la marca oponente
consiste en la palabra ONCE, que hace referencia al número ll.. Por tanto, NO EXISTE

Cristaldo
el Interina
irdrd Indu¡trial

ulI(l(

IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra

ird¡d I¡ttltctull

planos del cotejo denominativo...".
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Resolución,{X4 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaOL3,DISIADA POR
I.¿, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA', Clase 16, EXPEDIENTE N' 10083212021, SOLICIADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección
desde su primer uso público.El artÍculo 72 de la Ley de Marcas establece que: "E1 nombre comerciil podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artÍculo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fitese
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del ünlar o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del tirular". En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular
solicitante ORGANIZACIÓN NACIoNAL DE CIEGOS ESPAÑoLES (oNcE), ya cuenta con las siguientes
marcas registradas: "ONCE" clase 03 Registro Ns 553633; "ONCE'clase 09 Registro Ns 566ó35; 'ONCE" glsg
§ Registro Ns 566855; "ONCE' clase 25 Registro Ns 566856; "ONCE' clase 28 Registro Ns 566857; "ONCE"
clase 3I Registro Ns 566636; "ONCE' clase 32 Registro Ns 566637; "ONCE' clase 33 Registro Nq 566638 ;

"ONCE" clase 38 Registro Ns 595684; "ONCE" clase 4l Registro Ns 567081; "ONCE' clase 42 Registro No
566639; "ONCE'clase 45 Registro Ns 566640; "JUEGOS ONCE" clase 16 Registro Ns 553632; "JUEGOS ONCE"
clase 28 Registro Ns 5565U; "JUEGOS ONCE" clase 4l Registro Np 562540; "GRUPO SOCLAL ONCE'clase 38

Registro Ns 595673; 'GRUPO SOCLAL ONCE" clase 4l Registro Ns 595674; "GRUPO SOCLAL ONCE" clase 45
Registro Ns 558838; Es decir, el ührlar de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la
denominación "ONCE", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una
extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran
sustancialmente la idenüdad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a

reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, anahzadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
revocar la resolución recurrida

otREcctóN NACToNAL DE

PROPIEDAD
INTELECTUAL
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PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE tA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR la Resolución N'953 de fecha 16 de noviembre de 2023
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Resorución."Ijl4 I
POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' 953 DE FECHA 1ó DE NOVTEMBRE DEaOL3,DISTADAPOR
LA DIRECCIÓN OC ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N' l00832l202l, SOLICIADA POR
oRcANrzAcrÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles. d Por consiguiente, Ia sola coincidencia en el elemento denominativo, no resulta, por sÍ

misma, suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, especialmente al considerar los demás elementos
que integran las marcas en conflicto y la impresión de conjunto que estas generan, aspectos que deben ser
valorados integralmente en el marco del análisis efectuado en la presente resolución.------------

Que, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que
acompañan a las respectivas denominaciones al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas
en conflicto. Al respecto, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica colorida,
integrada por la figura estilizada de una persona de color amarillo portando un bastón, sobre un fondo
verde, acompañada de la denominación "once", representada en letras de gran grosor, tipografia
redondeada y color verde, inserta dentro de un recuadro rectangular amarillo. Por su parte, l, @
ooonente consiste en una particular disposición gráfica de la exprestón "ONCE", en la que las letras "ON"se

-

encuentran ubicadas horizontalmente en la parte superior y "CE" en la parte inferior, acompañadas por la
representación del número '?J", todo ello en color naranja intenso. En consecuencia, la configuración,
disposición y combinación de los elementos gráficos de ambas etiquetas generan impresiones de conjunto
claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo
significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.--------

Marca Solicitada:

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ONCE Y
ffiQUETA", coincide con la razón social de la firma solicitante, ORGANIZACTÓN NACIONAL DE CIEGOS
ESPAÑOLES (ONCE). En ese sentido,la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que
presenta la firma propietaria, lo cual Ie otorga protección conforme a Io dispuesto en la Ley de Marcas,
especÍficamente en su TÍtulo II, relaüvo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones
vinculadas a é1. ---------

Cristaldo
¡l Interina

MarcaOponente:

d
Oltl
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I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resorución."LL4 I
poR LA cuAL sE REvocA LA RESoLUcIóN N' 953 DE FEcHA 16 DE NovIEMBRE DEzozS,DIgrADA poR
I.e DrREccróN or AsuNTos MARcARIoS Lmclosos EN EL ExpEDIENTE DE sol.lcrruD DE REGIsTRo
DE L-A N,ÍARCA "ONCE Y ffiQUEIA', Clase 16, EXPEDIENTE N' 10083212021, SOLICITADA POR
oRcANrzActóN NrcroNAL DE cmcos nspeñoms (oNcE).--

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ONCE Y
ETIQLJETA', Clase 16, Expediente N'lOO832l2OZl, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN

Art.3e NOTIFIQUESE por Cédula.
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Resorución.l-L4 I
POR LA CUAL SE REVOCA I.-A RESOLUCIÓN N' 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaO¿3,DISTADAPOR
LA DIRECCTÓN NE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá. MARCA "ONCE Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' lOO84Il2O2l, SOLICITADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

otras empresas españolas que trabajan en pos de la personas con discapacidad visual y el tercer elemento,
ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su ütular.../...Por su parte, la marca oponente
consiste en la palabra ONCE, que hace referencia al número ll.. Por tanto, NO EXISTE NINGUNA
IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra marca en ninguno de los
pl anos del cotejo denominativo... ".- - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por
consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca 'ONCE Y ETIQUETf Clase 35 y la marca oponente "ONCE Y
ETIQUEIA' Clase 35 Registro N" 455561.--

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que la denominación solicitada reproduce
Íntegramente el elemento denominaüvo "ONCE", que constituye asimismo el único vocablo de la marca
oponente, generando una evidente semejanza visual entre ambas. Del mismo modo, desde el aspecto

fu@, la coincidencia en dicho elemento denominativo determina que las marcas presenten una
pronunciación idénüca, con igual cantidad de sÍlabas, ritmo y entonación, circunstancia que refi¡erza la
similitud existente y se corrobora mediante el siguiente cotejo:

ONCE (marca solicitada), y

ONCE (marca oponente)

Que, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis en el plano conceptual, a fin de
determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En esa lÍnea, ambas
denominaciones coinciden en el término "ONCE", el cual, considerado aisladamente, remite al "número Il".
Sin embargo, apreciada en función del contexto en que las marcas son utilizadas y de los servicios
concretos que cada una pretende distinguir, la denominación solicitada "ONCE" se encuentra directamente
vinculada con la idenüdad institucional y denominación abreviada de su titular "ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONcE)",entidad cuya actividad se relaciona, entre otros ámbitos, con
la organización de sorteos, loterías y acciones de carácter social. Por su parte, la marca oponente 'ONCE",
perteneciente a una persona jurídica distinta, identifica servicios vinculados principalmente con la
publicidad, la comunicación,la consultoría empresarial y las relaciones públicas. En tal senüdo, aun cuando
ambas denominaciones evocan conceptualmente el mismo número, el contexto comercial en el que se

insertan permite dotarlas de una significación e identificación de su respectivo ongen y actividad,
circunstancia que debe ser considerada conjuntamente al momento de determinar la eventual existencia
de riesgo de confusión.------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. forge Otamendi en su libro "Derecho de
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilit
diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerda
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Resorución.1&4 I
POR LA CUAL SE REVOCA Iá RESOLUCIÓN N' 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaOaS,DTCIADA POR
I.Jq. DIRECCTÓN OE ASUNTOS T,ÍARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE Iá N,ÍARCA "ONCE Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N' l0084tl202l, SOLICIIADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Asunción, ?. It SIP 2026

VISTO: El recurso de apelación inte¡puesto por el representante convencional de ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) contra la Resolución N" 952 de fecha 16 de noviembre de 2023,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha ll de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) e interpone recurso de apelación contra la
Resolución N" 952 de fecha ló de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios
Litigiosos.--

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O2 de abril de 2024, el representante convencional de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) expresó agravios; dictándose en fecha 09 de abril de 2OT4,laprovidencia por
la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por
todo el término de ley.------

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 el representante convencional de ONCE SA contestó el

traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha O3 de octubre
de2024.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) podemos notar que las denominaciones son iguales,
ideológica, visual y fonéticamente, lo que podrÍa causar confusión en el mercado. Pero, si bien üene
importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de
conjunto. Y desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a
la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un
mismo origen de producción) .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión üenen por
finalidad disünguir servicios que serÍan enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas. Estas

semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará
su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la
pauta que la oposición sea declarada procedente .../... están relacionados con la prestación de servicios de
consultoría ambos sugieren enfoques en organización de negocios y servicios publicitarios, lo que hace que
las mismas no puedan coexistir en un mismo mercado (...)".-------"

Que, se agravia el apelante ORGANIZACIÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES

otros argumentos expre sa: " (...) En lo que respecta al análisis conceptual, la
precisamente al nombre de un "grupo social", como se identifica a través de sus dos
palabras, ya que es una marca que representa la unión de una organización social,
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nesorucion¡¡"l Ü 4 I
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 952DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE}OI3,DICTADAPOR
I.A DIRECCTÓN O¡ ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N" 10084U2021, SOLICITADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ONCE Y
ETIQUEIA', coincide con la razón social de la firma solicitante, ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS
ESPAÑOLES (ONCE). En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que
presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas,
especÍficamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurÍdicas
vinculadas a é1. ---------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurÍdico, goza de protección
desde su primer uso público.El artÍculo 72 de la Ley de Marcas establece que: "El nombre comercial podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o
seruicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al
tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que
según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular
solicitante oRGANIZACIÓN NACIoNAL DE cIEGoS ESPAÑoLES (oNCE), ya cuenta con las siguientes
marcas registradas: "ONCE" clase O3 Registro Ns 553633; "ONCE" clase O9 Registro Ns 566635; "ONCE'clase
§ Registro Ns 566855; "ONCE" clase 25 Registro Ns 566856; "ONCE" clase 28 Registro Ns 566857; "ONCE"
clase 31 Registro Nq 566636; "ONCE' clase 32 Registro Ns 566637; "ONCE' clase 33 Registro Ns 566638 ;

"ONCE" clase 38 Registro Ne 595684; "ONCE' clase 4l Registro Ns 567081; "ONCE' clase 42 Registro No
566639; 'ONCE" clase 45 Registro Ns 566640; "JUEGOS ONCE'clase 16 Registro Ns 553632; "luEGOS ONCE"
clase 28 Registro Ns 5565U; "IUEGOS ONCE" clase 41 Registro Ns 562540; "GRUPO SOCLAL ONCE" clase 38

Registro Ns 595673; 'GRUPO SOCLAL ONCE'clase 4l Registro Ns 595674; "GRUPO SOCIAL ONCE'clase 45
Registro Ns 558838; Es decir, el ütular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la
denominación "ONCE", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una
extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran
sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a

reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente

teflna

revocar la resolución recurrida

[¡du¡rtial
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Resolución.'1-ü4 I
POR I.á, CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEaO¿3,DISTADAPOR
I.A, DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N" lOO84ll2OZl, SOLICITADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." EI público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles.d Por consiguiente, la sola coincidencia en el elemento denominativo, no resulta, por sÍ

misma, suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, especialmente al considerar los demás elementos
que integran las marcas en conflicto y la impresión de conjunto que estas generan, aspectos que deben ser
valorados integralmente en el marco del análisis efectuado en la presente resolución.------------

Que, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que
acompañan a las respectivas denominaciones al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas
en conflicto. Al respecto, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica colorida,
integrada por Ia figura estilizada de una persona de color amarillo portando un bastón, sobre un fondo
verde, acompañada de la denominación "once", representada en letras de gran grosor, üpografia
redondeada y color verde, inserta dentro de un recuadro rectangular amarillo. Por su parte, la marca
ooonente consiste en una particular disposición gráfica de la expresión "ONCE", en Ia que las letras "ON"se

-

encuentran ubicadas horizontalmente en la parte superior y "CE" en la parte inferior, acompañadas por la
representación del número "11", todo ello en color naranja intenso. En consecuencia, la configuración,
disposición y combinación de los elementos gráficos de ambas eüquetas generan impresiones de conjunto
claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y do
significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.--------

Marca Solicitada: Ctittaldo
tnttriñn
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I Sánchez Herrero, Andrés. 'Confusión de Marca§ Editorial La Ley. Asunción.2013.
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Resorución.{g4 I
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 9S}DEFECHA 16 DE NOVTEMBRE DEaOLS,DISTADAPOR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI'D DE REGISTRO
DE LA MARCA 'ONCE Y ETIQUBIA', Clase 35, EXPEDIENTE N" l0084ll202l, SOLICIIADA POR
oRGANTZACTÓN NACTONAL DE CTEGOS ESPAÑOLES (ONCE).--

DtREcctóN NActoNAL DE
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PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL ls REVOCAR la Resolución No 952 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ONCE Y
ETIQUEIA', Clase 35, Expediente N' IOO8r',UZOZI, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN

Art.39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

eneral lntctina
dt ProPitdrd lndurtrial
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Resorución."1-0- 5 ü
poR Lá, cuAL sE coNFIRMA L-A REsoLUctóN N' 888 DE FEcHA 13 DE Acosro DE 2024, DIcTADA poR

LA DIREcctóN pp AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL DGEDIENTE DE soLIcITUD DE REGIsTRo
DE Lá, MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUEIA", Clase 04, EXPEDIENTE N' 01305/2022,
solrcrrADo poR ULIRN( Do BRASTL nqoúsrrun quÍurce ma
"ULTRAFLEX" exhibido en una tienda o comercio, es una versión "disünta" o "premium" del lubricante
"ULTRAX" en el mismo comercio o adherido, pues no solo están en el mismo mercado, sino que las

denominaciones están compuestas de idéntica manera.../...Las marcas comparten un prefijo común
"ULTRA", que puede crear una impresión similar en la mente del consumidor. El término "LIJBRIFICANTES"

es descriptivo, por lo que por sÍ solo, no podrÍa ser registrado como marca, y, por tanto, ocupa un lugar
secundario y menos importante a la hora de realizar el análisis de las marcas desde la visión de conjunto(...)"

Que, la solicitante LJLIRAX DO BRASIL INDTJSTRIA QUIMICA UIDA entre otros argumentos expresa :

"(...) Tal como lo reconoce la oponente, el vocablo ULTRA es de uso común para la clase, por lo tanto este
vocablo no puede ser objeto de comparación en el examen de confundibilidad, desde el momento que
nadie tiene un derecho exclusivo sobre el mismo. La letra X que tienen en común no significa similitud o
confundibilidad entre las marcas en cuestión, atendiendo a que en la marca base de la oposición,la letra X
forma parte del sufijo FLEX que compone la misma. En tanto que en la marca de mi mandante, forma parte
de la primera palabra que compone la marca propiamente dicha. N hacer el examen comparaüvo,
pronunciando una marca después de la otra, no surgen las similitudes señaladas por la adversa ULTRAX /
ULTRAFLEX. El sufijo FLEX definitivamente causa una impresión totalmente diferente tanto visual, fonética
y conceptualmente (...) ". - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
'ULIRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUET,{ (Clase 04) y las marcas oponentes "UUTRAFLEX' (Clase 04)
Registros N'480189, 480129 y 5OI7l4.----

Que, en el cotejo ortográfico realizado, se constata que si bien ambos signos coinciden al inicio con la
partÍcula "ULTRA" y comparten la consonante "X" en su terminación, presentan una estructura gráfica
disÍmil, diferenciada por la extensión y disposición de sus letras, lo cual otorga una imagen de conjunto
singular a cada una. En este sentido, la inclusión del elemento "LIJBRIFICANIES"en la marca solicitada y
del término "FLEX" en la marca oponente aporta elementos de distinción que individualizan claramente a
cada signo. Asimismo, en el plano fonético, dichas variaciones derivan en una combinación de sonidos y
percepciones auditivas globales claramente diferenciables. ----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY"senalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominaüya.s se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominaüvos

diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN (...)".---------------;tr:ifi
/(rt" 

r
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iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo
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Resorución-.-l-ü- $ l

POR LA CUAL SE CONFIRT,ÍA LA RESOLUCTÓN N' 888 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN OE¿SU¡TTOSI,IARCARIOS LMGIOSOS, ENELEXPEDIENTE DE SOLTCTTUD DEREGISTRO
DE IJq. MARCA "(TLTRAX LT BRIFICAN1ES Y ETIQ(JEIA", Clase O4, EXPEDIENTE N' 01305/2022,

solrcrrADo poR uurRAx Do BRASIL tNpúsrme qulurca rma"

Asunción, Z !, SEP 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PETROLIAM
NASIONAL BERIIARD (PETRONAS), contra la Resolución N" 888 de fecha 13 de agosto de2O24, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ------------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de PETROLIAM
NASIONAL BERHARD (PETRONAS) e inte¡pone recurso de apelación contra la Resolución N'888 de fecha
13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha Ol de noviembre de 2024 el representante convencional de PETROLIAM NASIONAL
BERHARD (PETRONAS) expresó agravios; dictándose en fecha 09 de noviembre de 2}Z4laprovidencia por
la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por
todo el término de ley.

Que, en fecha 04 de abril de 2025, el representante convencional ULIRAX DO BRASIL INDÚSTRIA

QUÍMICA UIDA contestó la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en
fecha 08 de abril de2025.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de
registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en

conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.../...La marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy
diferente.../...esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas
de registro esüpuladas en la Ley n" 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro (...)".---------

Que, se agravia la apelante PETROLLAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS), y entre otros
argumentos expresa: "(...) Ambas comparten el prefijo "ULTRA", lo cual es un término común que sugiere
una alta calidad, rendimiento o caracteristicas sobresalientes y la letra "X", que comparten también ambas al
final de Ia palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA'como al final
con la "X", que comparten también ambas al final de Ia palabra, causa inevitablemente un mismo sonido,
tanto al comienzo con "ULTRA" como la final con la "X". Este prefijo en ambas

denotar exceso, intensidad o superación de un lÍmite y puede crear una percepción de
están orientados a ofrecer algo "superior", lo cual puede inducir a una confusión

Cristaldo
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consumidores. El público consumidor en su desconocimiento, podrÍa suponer-
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Resorución.{t§ 0
poR rá. cuAL sE coNFIRN[A Iá RESoLUctóN N' 888 DE FEcHA 13 DE Acosro DE 2024, DIcTADA poR

LA DIREcctóN oE nsuruos MARcARIoS Lmcrosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo
DE Lá. MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, EXPEDIENTE N' 01305/2022,

SOLICITADO POR UI.JIRAX DO BRASIL N.IOÚSTRI,A qUÍUICE MI"

Que, igualmente, al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas en conflicto, resulta
esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las

respectivas denominaciones. En ese sentido, se observa que la marca solicitada presenta una composición
gráfica monocromática, integrada por la figura de una gota de lÍnea gruesa e intermitente más el término
"IJLTRAX" en tipografia gruesa y cursiva al final, subrayada por una línea fina y por debajo se lee
"LLIBRIFICANTES" sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente Registro N" 480189, cuenta con
una etiqueta circular de fondo predominantemente negro, en cuya parte superior se observa la
denominación "ULTRAFLEX" en letras mayúsculas, de color blanco y tipografia imprenta, donde resalta la
letra "X" al presentar un trazado distintivo con lÍneas cruzadas, por debajo se observa una trama ondulada
de color amarillo y negro, acompañada de la expresión "Enhances oil stability" en letras pequeñas de color
blanco. De igual modo, la ma¡ca-qpgns¡Is en sus regis[os N'480129 y 50l7l4, presenta sus denominaciones
utilizando la tipografia descrita anteriormente, alternando entre los colores blanco y negro sobre fondos de

tonalidad blanca y negra, tal como se aprecia más adelante. En consecuencia, la configuración, disposición
y combinación de los elementos gráficos de todas las etiquetas generan impresiones de conjunto
claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo
significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.--------

otnecctóx NActoNAL DE

Marca Solicitada:

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

Marcas Oponentes:

ñulglpAx
Vffi

UTTRAFLCY,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

ArL le

ArL2s DISPONER Ia prosecución de trámites de la
"ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUEIA', CIi

solicitada a nombre de ULjIRAX DO BRASIL

CONFIRMAR la Resolución No 888 de fecha t3 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

de la marca
ot30512022,

lndu¡ttiei

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7

solicitud de registro
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Resolución N"_
poR I-A cuAL sE coNFIRMA I.e RESoLUcIóN N' 888 DE FEcHA 13 DE Acosro DE 2024, DICTADA poR

Lá, DIREcctóN or esuNTos MARCARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGISTRo
DE LA MARCA "U[.XRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUEIA", Clase 04, EXPEDIENTE N' 01305/2022,
SoLIcITADo poR uLrRAx Do BRASTL tNoúsrnrn quÍmca LTDA-------

ULTRAX LUBRIFICANTES (marca solicitada)

UTTRAFLEX (marcaoponente)

Que, si bien se observa que las denominaciones marcarias comparten el término "(JLTRA", resulta
fundamental evaluar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado como criterio para descartar la
confundibilidad. En este senüdo, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia
de diversos registros vigentes con estructuras similares a las marcas analizadas en el presente caso:

ULTRALUB, Clase 04, Registro N" 573328 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.; T LIRAMAX 100, Clase

04, Registro N' 443479 a nombre de IMPERIAL S.A.; WIRAPA& Clase 04, Registro N'521263 a nombre de
ULTRAPAR S.A.; uf,¡¡rq¡gg RUTA SAE 40, Clase 04, Registro N' 520243 a nombre de Lubricantes y Cauchos
S.A.; ULTT&{VIO, Clase 04, Registro N' 448481 a nombre de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A;

UUIRAGAZ, Clase 04, Registro N' 458855 a nombre de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A; extremo que
demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca
oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean confundibles"r.
Vemos así, que el hecho de compartir el término "ultra", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

En ese senüdo, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el vocablo común "ultÍa" carece de suficiente fuerza distintiva como para
ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del
cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista
en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se

extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio'. --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "la circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaria
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com.,
Mario."2----

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
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Resorución-Lo-5 1
POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR
I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS TVfARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
DE I-A MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ffiQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' Ol32Il2O22,
solrcnADo PoR ut jIRN( Do BRASIL rNDÚSTRIA QUÍMICA LrDA
"ULTRAFLEX" exhibido en una tienda o comercio, es una versión "distinta" o "premium" del lubricante
"ULTRAX" en el mismo comercio o adherido, pues no solo están en el mismo mercado, sino que las
denominaciones están compuestas de idéntica manera.../...Las marcas comparten un prefijo común
"ULTRA", que puede crear una impresión similar en la mente del consumidor. El término "LIJBRIFICANIES"
es descriptivo, por lo que por si solo, no podria ser registrado como marca, y, por tanto, ocupa un lugar
secundario y menos importante a la hora de realizar el análisis de las marcas desde la visión de conjunto(...)"

Que, la solicitante ULIRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA UIDA entre otros argumentos expresa :

"(...) fal como lo reconoce la oponente, el vocablo IJLTRA es de uso común para la clase, por lo tanto este
vocablo no puede ser objeto de comparación en el examen de confundibilidad, desde el momento que
nadie tiene un derecho exclusivo sobre el mismo. La letra X que tienen en común no significa similitud o
confundibilidad entre las marcas en cuestión, atendiendo a que en la marca base de la oposición, la letra X
forma parte del sufijo FLEX que compone la misma. En tanto que en la marca de mi mandante, forma parte
de la primera palabra que compone la marca propiamente dicha. N hacer el examen comparativo,
pronunciando una marca después de la otra, no surgen las similitudes señaladas por la adversa LJLTRAX /
ULTRAFLEX. El sufijo FLEX definitivamente causa una impresión totalmente diferente tanto visual, fonética
y conceptualmente (...) ". - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"UUIRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETf (Clase 35) y las marcas oponentes .ULTRAFLEX' (Clase 04)
Registros N'480189, 480129 y 5Ol7l4.----

Que, en el cotejo ortog¡'áñco realizado, se constata que si bien ambos signos coinciden al inicio con la
partícula "ULTRA" y comparten la consonante uX" en su terminación, presentan una estructura gráfica
disímil, diferenciada por la extensión y disposición de sus letras, lo cual otorga una rmagen de conjunto
singular a cada una. En este sentido, la inclusión del elemento "LIJBRIFICANTES" en la marca solicitada y
del término "FLEX" en la marca oponente aporta elementos de distinción que individualizan claramente a
cada signo. Asimismo, en el plano fonético, dichas variaciones derivan en una combinación de sonidos y
percepciones auditivas globales claramente diferenciables. ----------

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las maÍcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos

marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por !9_

il:11:;l¡¡¡i¡¡1

diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posteriorALEOSAN (...)".----------,

1:;;'l"u: !l:iu;;; i".'".'"

mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar
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I

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR

I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO

DE I-A MARCA "ULTRAX LUBRIFICAN1ES Y ETIQUETA', Clase 35, EXPEDIENTE N" O132U2O22,

SOLICITADO POR ULTR§( DO BRASIL INDÚSTRIA QUIMICA LTDA

Asunción, 2 t- StP 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PETROLIAM
NASTONAL BERFTARD (PETRONAS), contra la Resolución N" 887 de fecha 13 de agosto de2O24, dictada por
la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha t6 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de PETROLIAM
NASIONAL BERHARD (PETRONAS) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'887 de fecha
13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha O8 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha Ol de noviembre de 2024 el representante convencional de PETROLLAM NASIONAL
BERHARD (PETRONAS) expresó agravios; dictándose en fecha ll de noviembre de Zo}4laprovidencia por
la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por
todo el término de ley.

Que, en fecha O4 de abril de 2025, el representante convencional ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA

QUÍMICA LTDA contestó la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en
fecha 08 de abril de2O25.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Del análisis en conjunto vemos que Ia solicitud de
registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en

conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre
dichas marcas Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.../...La marca
solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy
diferente.../...esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas
de registro estipuladas en la Ley n' 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro (...)".---------

Que, se agravia la apelante PETROLLAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS), y entre otros
argumentos expresa: "(...) Ambas comparten el prefijo "ULTRA", lo cual es un término común que sugiere
una alta calidad, rendimiento o caracterÍsticas sobresalientes y la letra "X", que comparten también ambas al
final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA'como alfinal
con la "X", que comparten también ambas al final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido,
tanto al comienzo con "ULTRA" como la final con la "X". Este prefijo en ambas

denotar exceso, intensidad o superación de un límite y puede crear una
están orientados a ofrecer algo "superior", lo cual puede inducir a una

Para

consumidores. El público consumidor en su desconocimiento,
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Resorución-'tfl-5 1
POR LA CUAL SE CONFIRI\,ÍA I.A RESOLUCIÓN N" 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICIADA POR
LA DIREccróN pE esuNTos MARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcIsrRo
DE lá, MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUE"IA", Clase 35, EXPEDIENTE N" 0132U2022,
SoLIcITADo poR uLrRAx Do BRASIL INDúsrRrA quÍurca rme"

Que, igualmente, al momento de evaluar la capacidad distrntiva de las marcas en conflicto, resulta
esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las
respectivas denominaciones. En ese sentido, se observa que la marca solicitada presenta una composición
gráfica monocromática, integrada por la figura de una gota de lÍnea gruesa e intermitente más el término
"ULTRAX" en üpografía gruesa y cursiva al final, subrayada por una lÍnea fina y por debajo se lee
"LUBRIFICANTES" sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente Registro N' 480189, cuenta con
una etiqueta circular de fondo predominantemente negro, en cuya parte superior se observa la
denominación "ULTRAFLEX" en letras mayúsculas, de color blanco y tipografia imprenta, donde resalta la
letra "X" al presentar un trazado distintivo con lÍneas cruzadas, por debajo se observa una trama ondulada
de color amarillo y negro, acompañada de la expresión "Enhances oil stability" en letras pequeñas de color
blanco. De igual modo, la mars¿-opgns¡rls en sus registros N" 480129 y 5OL7l4, presenta sus denominaciones
utilizando la tipografia descrita anteriormente, alternando entre los colores blanco y negro sobre fondos de
tonalidad blanca y negra, tal como se aprecia más adelante. En consecuencia, la configuración, disposición
y combinación de los elementos gráficos de todas las etiquetas generan impresiones de conjunto
claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo
significativamente cualquier posibilidad de asociación o confirsión entre ellas.--------

Marca Solicitada: Marcas Oponentes:

^UUTRAX
LUBRIFICANTES

UTTRAFLET,,

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL Ie

Art 2e

CONFIRMAR la Resolución N" 887 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la de registro de la marca
"uuTRAX LUBRIFICANTES y mQUE'IA",
solicitada a nombre de UUIRAX DO BRASIL

icitu
5: -q

E

sol

Dirtrci,;il(

.lJlrcrrir;¡ li\{

Ar[ 3s NOTIFÍQUESE por Cédu]a.-----

N" Ot32U2022,
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poR LA cuAL sE coNFIRN{A Iá RESoLUcIóN N" 887 DE FEcHA 13 DE Acosro DE 2024, DIcTADA poR
I.n DIREccróNpeASuNTos NdARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcIsrRo
DE 1-A MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N' 0132U2022,
solrcrrADo poR ur..xRAx Do BRASTL woúsrmn qufirnca me"

ULTRAX LUBRIFICANTES (marca solicitada)

UUIRAFLEX (marcaoponente)

Que, si bien se observa que las denominaciones marcarias comparten el término "ULTRA", resulta
fundamental evaluar la coexistencia previa en el nomenclador tanto de la marca solicitada como de la
marca oponente, como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en eI

sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras
similares a las marcas analizadas en el presente caso: ULIRAGAZ, Clase 35, Registro N" 536083 a nombre de
Companhia Ultragaz S.A.; ULTRALUB, Clase 04, Registro N" 573328 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.;

UUIRAI,ÍN( 100, Clase 04, Registro N" 443479 a nombre de IMPERIAL S.A.;ULIRAPAR, Clase 04, Registro N"
521263 a nombre de ULTRAPAR S.A.; ULiIRALUB RUIA SAE 40, Clase 04, Registro N" 520243 a nombre de
Lubricantes y Cauchos S.A.; UUIRAMO, Clase 04, Registro N' 448481 a nombre de IPIRANGA PRODUTOS
DE PETROLEO S.A; UUIRAGAZ, Clase 04, Registro N" 458855 a nombre de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A;

extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el
titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un elemento con el cual ya coexiste
previamente. ------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en atra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"l.
Vemos así, que el hecho de compartir el término "ultra", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado
constituye un indicio claro de que el vocablo común "ultra" carece de suficiente fuerza distintiva como para
ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del
cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser
utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa
claramente el Art. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista
en una eüqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se

extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. GabrielMartÍnez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argenüna aplicable a nuestro caso "Ia circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se VO

Bizin,privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Ct

Mario."2----

Cristaldo
flqg6fue de

' Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

[i iro¡itd¡d Indu¡tr'irl
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Resolución No ü5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 727 DEI'ECHA 23DE JULIO DE 2OI9 Y N9 982 DE
FECHA l8 DE IULIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGIS]RO DE LA MARCA "EL PAISAYETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N.320ó712018,
SOLICTTADO POR GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V.

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:

21

EL PAISAY ETIQUETA

ELPAISANO

(solicitada), y

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse
presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto,
considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la
estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "EL PAISAY
ETIQUETA" y la marca base de rechazo 'EL PAISANO", se advierte que ambas presentan coincidencia
parcial en las expresiones "EL PAISA', sin que dicha semejanza resulte suficiente, por sÍ sola, para
determinar la confundibilidad entre los signos. En tal sentrdo, la terminación "NO" presente en el signo
antecedente introduce una diferencia adicional en la estructura y extensión de las denominaciones,
generando una impresión visual diferenciada cuando los signos son apreciados en su conjunto

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético,
corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, asÍ como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "EL PAISA Y ETIQUEIA" se encuentra compuesta, en su elemento
denominativo, por tres sílabas, "EL-PAI-SA", mientras que la marca antecedente "EL PAISANO' está
integrada por cuatro sílabas, "EL-PAI-SA-NO', Si bien ambas denominaciones coinciden en la secuencia
inicial "EL PAISA', la incorporación de la sÍlaba "NO' al final de la marca antecedente introduce una
diferencia en su extensión, estructura rítmica y sonoridad. Por tanto, apreciados los signos en su conjunto,
la diferencia existente en su conformación fonética permite advertir una impresión sonora global
diferenciada entre ambas denominaciones.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especia] importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominativos
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo q&
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN,[...] (...)".---------

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 ,266 y 298 . Disponible en:
https://www. di¡rapi.gov.py/portal/v3i plopiedad-i ndustrial/ntarcasi directrices
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Resolución No_

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 727 DE FECHA 23DE IULIO DE 2OI9 Y N9 982 DE
FECHA l8 DE JULIO DE 2O2O, DISIADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE t.A, MARCA "EL PAISAY ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N" 3206712018,
SOLICITADO POR GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V

Asunción, 2 lr

VISTO: Los recursos de reconsideración y apelación interpuestos por el representante

convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., contra las Resoluciones N' 727 de fecha 23 de lulio de 2019 y

N" 982 de fecha 18 de Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------------

RE S ULTA:

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de GRUPO

BIMBO SAB. DE C.V. e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N" 727 de fecha

23 de Julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de GRUPO

BIMBO SAB. DE C.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 982 de fecha 18 de

Julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación

interpuesto

Que, en fecha 27 de Noviembre de 2020, el representante convencional de GRUPO BIMBO SAB. DE

C.V. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos

para resolver en fecha 16 de Diciembre de 2O2O. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 727 considera que: "(...) Que la solicitud de registro ce a marca'EL PAISANO y
etiqueta" ha sido presentada para amparar los seruicios de la clase j5. Que habiendose realizado la
busqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "EL

PAISANO", registrada con el número 426381 en fecha 20 de Julio de 2016 a favor de BRUNO MICUEL
MESKIN GALANTE, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes no
podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.-, por lo que de conformidad al articulo 6' de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo
solicitado. (... )". - - - - - - - - - -

Que, la Resolución N' 982 considera que: '(..) Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la

viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto, que analizada la cuestión surge de las marcas

en pugna EL PAISA (marca solicitada) y "EL PAISANO" (marca registrada) que presentan cuasi identidad
gramatical, fonética y conceptual, y sumado a esto, que ambas están desünadas a cubrir la comercialización
de productos alimenticios consideramos sin lugar a equívocos que crearía riesgo de asociación para el
consumidor por lo que no podrían coexistir pacificamente aun presentando gráficos distintos. (...)".----'-"-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta; "Plano Fonético: La

'EL PAISA Y ETIQUETA" sttena diferente a'EL PAISANO" en razón de que, si bien con
común, la marca de mi mandante posee una etiqueta caracterÍstica que la hace in
marcas citadas como antecedente, razón fundamental para tener en cuenta almomento
ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que, no existiendo identi,

2026

Cnstaldo
Intcrina

Prr¡itdtd Inlurrrirl
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la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna. (....)".--------
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POR I.A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 727 DE FECHA 23DE IULIO DE 2OI9 Y N9 982 DE
FECHA l8 DE JULrO DE 2020, DTCTADAS POR LA DIRECCTON DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAISAYETIQUETA", C[-A,SE 35, EXPEDIENTE N.32067/2018,
SOLICTTADO POR GRUPO BIMBO SA.B. DE C.V.

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta compuesta por la
denominación "EL PAISA", dispuesta en una tipografia esülizada, acompañada de elementos figurativos
que incluyen la representación de un personaje y una figura alusiva a una arepa, conformando una

composición visual particular. Por su parte, la marca antecedente "EL PAISANO" se encuentra conformada
por su denominación, representada en una tipografia de características propias, acompañada de la figura
de un personaje masculino con indumentaria característica, dispuesta sobre un elemento geométrico de

fondo, además de otros elementos gráficos que integran el conjunto:---------

Marca Solicitada:

Asimismo, resulta importante señalar que la firma GRUPO BIMBO SAB. DE C.V. ya posee derechos

registrales sobre la marca "EL PAISA" en la clase 30, correspondiendo señalar, al respecto, el Registro N"
531829, conforme se verifica de la búsqueda efectuada en la base de datos del sistema informático
institucional. En tal sentido, la solicitud en estudio se presenta como una variante de la marca previamente
concedida a favor de la misma firma, para la comercialización de los productos comprendidos en la referida
clase. Por tanto, corresponde considerar que el signo solicitado se encuentra vinculado con una marca

sobre la cual la solicitante ya cuenta con derechos registrales, circunstancia que resulta relevante al

momento de efectuar el análisis integral de los signos enfrentado

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con caracterÍsticas propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,

corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones N" 727 de fecha 23 de fulio de 2Ol9 y N' 982 de fecha l8 de

Julio de 2020 dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de Ios trámites de la solicitud de registro de la marca "EL PAISA

Y ETIQUETA', clase 35, Expediente. No 3206712OL8, solicitada a nombre de GRUPO BIMBO

MarcaAntecedente:

Art.3s NOTIFÍQUESE.----------
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Resolución N'

POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N' 966 DE FECHA 03 DE SEMEMBRE DE 2019, DICTADA POR
LA DIRECCTÓN Pg MARCAS EN EL EXPEDIENIE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.á, MARCA "PURA
VIDA", CI¿,SE 30, EXPEDIENTE N" 5862612018, SOLICIThDA POR GLORIA SA. _..----

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos

como el derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la

doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual: -------'-

(marca solicitada) y,

(marca base de rechazo)

En primer lugar es importante señalar que, Ia firma GLORIA S,A- cuenta con diversos registros

marcarios que incorporan de manera común la denominación "PURA VIDA', configurándose asi una

familia de marcas en los términos previstos por Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay,

aprobadas por Resolución N' 25912025 establecen: "Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar

el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los

siguientes: existencia de una famika de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro dd país; (...) 2.2.5.1

Familias de marcas: Llna familia de marcas es un Wpo de marcas que comparten uno o más elementos
distinüvos comutnes y pertenecen a Ia misma persona. Esos elementos comunes pueden ser
intrínsecamente disüntivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la

publicidad en el país. Los elementos distintivos especificos compartidos por todas las marcas de la misma

familia refiterzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan eso.s

signos(...)"t. En efecto, se verifican derechos registrales previamente adquiridos por la misma titular sobre

dicha denominación en distintas clases del nomenclador, incluyendo la clase 30, que resulta

particularmente relevante para el

marca "PURA VIDA Y ffiQUETA'.
presente análisis, conforme al Regisüo N' 494071, correspondiente a la

Asimismo, se encuentran registrados a favor de GLORIA Sá. el Regisüo N'454529, en la clase 29,

correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQLJETA"; el Registo N' 454526, en la clase 05,

correspondiente a la marca "PURA VIDA"; el Registro N'485601, en la clase 31, correspondiente a la marca

"PURA VIDA'; el Registro N" 48576, en la clase 3I, correspondiente a la marca "PURAVIDAY ETIQUETA"; el

Regisho N' 484859, en la clase 05, correspondiente a Ia marca "PURA VIDA Y ffiQUETA"; y el Regisüo N"

484858, en la clase 29, correspondiente a la marca "PURAVIDAYETIQUETA'. ----------

En efecto, la marca señalada como antecedente "PURA VIDA Y ETIQUETA" en la clase 30, a nombre

de Seagro S.A., con N' de registro N" 472087, se encuentra coexistiendo pacíficamente con el registro

494071de la marca "PURAVIDAYETIQUETA", en la clase 30, a nombre de Gloria S.A. Extremo que nos lleva

a preguntarnos: ¿cómo la marca antecedente puede coexistir con otras m:ucas con las cuáles posee las

mismas o mayores semejarzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registo de marca?. --------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca

diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se di:

coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de doi
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusionhp es I
inconfundibilidad, y asÍ se lo ha reconocido.'d. -----------' --------------------

\

' ,*-"*""",-l a*r.r"a* lntelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2OZ!. nisphile
https:/i www.dinapi. sov.p,v/portal/v3lpropiedad-industrial/marcas/directrice s

': "DERECHO DE MARCAS" - forge otamendi. g' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N" 966 DE FECHA 03 DE SEMEMBRE DE 2019, DICTADA POR
IA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "PURA
VIDA.', CLASE 30, EXPEDIENTE N" 58626/2018, SOLICTTADA POR GLORIA SA _-.-.--

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIA SA. contra
la Resolución N" 966 de fecha O3 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 17 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de GLORLA SA., e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019

dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O6 de Mayo de 2020 el representante convencional de GLORIA SA expresó agravios.
Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
09 de Junio de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N" 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019 considera que: "(...) Que la solicitud de
registro de la marca 'PIJRA VIDA' ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que
habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en
dicha clase de la marca 'PIJRA VIDA', registrada con el número 472087 en fecha t6 de Octubre de 2018 a
favor de SEAGRO 5.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad
plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al
artículo 6'de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado ( )" --------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(-.) Que, en primer lugar, se
vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente existen diferencias, ya que la solicitud
de mi comitente se constituye en una marca denominativa, al no contar con una eüqueta alusiva; mientras
que el antecedente base del rechazo se consütuye en una marca mixta, contando con una etiqueta propia
que la distingue dentro del mercado. A nivel nacional, la Administración ha concedido registros a favor de
mi representada, para la marca PURA VIDA, en diversas clases e incluso podemos afrrmar que mi mandante
obtuvo el registro de su marca con anterioridad a la frrma titular del antecedente que nos compete, puesto
que el registro base del presente rechazo fue concedido en fecha l6fiO/2018, mientras que mi comitente
obtuvo registros para su marca Pl.lRA VIDA ya en fecha 22/01/2018. En base a estos hechos y según el
criterio adoptado por la propia Administración, en su momento la marca base del presenfe rechazo tuvo
que haber sido objetada en base al registro de mi principal, puesto que la reproduce integramente y tal
registro no debia ser concedido bajo ningún sentido. (...)" ------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal
productos o
restricciones

lnterina
dc Iniu¡t¡i¡i

n
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POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N' I66DEFECHA 03 DE SEMEMBRE DE 2019, DICIADA POR
I.A DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA "PURA
VIDA", CI*ASE 30, EXPEDIENTE NO 5862612018, SOLICTTADA POR GLORIA SA _--...-

En consecuencia, la existencia de esta familia de marcas constituye un elemento que no puede ser
dejado de lado en el análisis del presente caso, toda vez que la reiterada utilización y protección registral de
la denominación "PURA VIDA" a nombre de GLORIA S.A. permite reconocer un elemento común asociado
a dicha titular. En particular, el hecho de que la firma cuente con un registro que incorpora la referida
denominación en la clase 30, misma clase en la que se encuentra comprendida la solicitud objeto de
análisis, reviste especial relevancia y debe ser ponderado conjuntamente con las demás circunstancias que
surgen del cotejo marcario y de los antecedentes registrales existentes

Que, en conclusión, atendiendo a las caracterísücas propias de la marca solicitada y a la existencia de
una familia de marcas en torno a la denominación "PURA VIDA" a nombre de GLORIA SA, sumados a la
coexistencia prevta señalada en la misma clase del nomenclador, nos permiten deducir que resulta posible
la coexistencia en el mercado de la marca solicitada "PURA VIDA" en la clase 30, con la marca antecedente.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.le REVOCAR la Resolución N" 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2e ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca'PURA

Art.3e NOTIFIQUESE.

I n te¡ini
I)irtcciün Gencnl itdad l¡durtriai
llirección Nrcior¡l l¡teleeruaJ

VIDA ". clase 30, Acta N"
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LAS RESOLUCIONES Ng 6ó2 DE FECHA 04 DE II.JLIO DE 2OI9 Y NS 1318 DE
FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DIgIADAS POR I.A DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CURA I"á, HERIDA MAS RAPIDO", CI.ASE 05, EXPEDIENTE NO

70016/2018, SOLICITADO POR KEN\4JE INC..... -..

evocativa, es decir, una marca que da al consumidor una idea vaga sobre alguna propiedad o caracteristica
producto que va a distinguir.(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre Ia procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar Ia viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca'CURALAHERIDAMAS RAPIDO'
resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha
denominación constituye la designación usual de los productos que solicita

Que, el fundamento respecto de la disposición transcrita radica en impedir el registro de signos que
puedan inducir a engaño o confusión al público consumidor respecto de las características, aptitud o
finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, no corresponde otorgar
protección marcaria a aquellas expresiones que transmitan de manera directa una información susceptible
de ser percibida por el consumidor como una caracterÍstica, cualidad o finalidad propia de los productos o
servicios, en tanto ello podrÍa generar una percepción equivocada respecto de las condiciones o efectos
que estos ofrecen.

Que, la denominación propuesta 'CURA LA HERIDA MÁS Rlft,IDO" se encuentra compuesta por la
unión de los términos "CURA', "LA HERIDA:', "MÁS" y 'RÁPIDO", todos ellos de uso común y de
conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "CURA"| consütuye un término
relacionado con la curación, tratamiento, medicación o terapia. Igualmente, "HERIDA"2 es una palabra que
denota perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Por su parte,"RAPIDO"3 significa
que se mueve, se hace o sucede a gran velocldad, muy deprisa.-------------

Que, esta Direcclón General, tras un estudio pormenorizado del expediente, considera que la
denominación 'CURA LA HERIDA ¡vlÁ5 n fu¡¡pO" guarda una relación directa con los productos que
pretende distinguir en la clase 05, a saber: "Vendajes para heridas, a saber, vendajes adhesivos, gasas,

esponjas de gasa, apósitos para heridas en la piel; cintas adhesivas médicas, comprendidas en la clase 5
(CINCO)". En efecto, la expresión "CURA LA HERIDA* alude de manera directa a la finalidad de dichos
productos, mientras que la expresión "MÁS RÁPIDO" hace referencia a una característica o cualidad
atribuida a su efecto, relacionada con la rapidez en la curación de heridas. ia, la
denominactón será percibida por el público consumidor, sin necesidad de may
referencia a la finalidad y caracterisüca de los productos, y no como un indica{or
determinado.------------ ------------!'t:;-

cflna
lfopitdrdtndurrrirl
Prepitdrd lnrcltctuel
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POR L-A CUAL SE CONFIRtvfA LAS RESOLUCTONES Ne 662 DE FECI-IA 04 DE JULIO DE 2019 Y Ns l3l8 DE
FECHA l8 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE I\4ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A. MARCA "CURA LA HERIDA I,ÍAS RAPIDO", CIáSE 05, EXPEDIENTE N'
7001ó/2018, SoLICITADO POR KEt{\4rE INC..-- - -- - --

Asunción,

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de KENWE INC., contra la Resolución Nq 662 de fecha 04 de fulio de 2019, dictada por la
Dirección de Marcas, y;- - - - - - - - - - - -

RESULTA:

Que, en fecha 15 de fulio de 2019, se presenta el representante convencional de KEITIVUE INC. e

interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución Ns 662 de fecha
04 de )ulio de 2O19, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N" l3l8 de fecha 18 de Agosto de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución Ns 662 de fecha 04 de fulio de 2019.

Que, en fecha 19 de Agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2021, el representante convencional de KEN\4JE lNC. expresó
agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 20 de Diciembre de 2021.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca " CURA
LA HERIDA MAS RAPIDO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose
realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en
las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden consütuir marcas: "Art 2 inc a)
aquellos signos, que puedan inducir a engaño respecto a la aptitud o finalidad del empleo de los productos
o servicios de que se trate', La denominación se considera sin distintividad alguna con relación a los
productos que desea proteger, hace referencia a la finalidad del empleo del producto.. En consecuencia no
ha lugar a lo solicitado.(...).---------

Que, la Resolución N" l3l8 de fecha 18 de Agosto de 2021 considera que: '(..)Qu e, corresponde a ésta
Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge: Que
si bien el recurrente manifresta que se han concedidos marcas de similares caracbrtsücas. Que la marca
solicitada ha sido adecuado a marca slogan..... Sin embargo, la marca pretendida con estas características
sugiere la relación entre signo, producto, que adosa una cierta debilidad a la denominación pretendida,
sumado a esto la utilidad mencionada que coffesponderia a otra instancia registral. Consiguientemente, el
carácter proporcionado acredita la imposibilidad de su registro.-.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de KENVLJE INC. y manifiesta
que: '(..) Que, la denominación solicitada es un slogan original, que no se encuentra en conflicto con
ningún otro registro vigente. Además, la frase CURA LA HERIDA UÁS nÁplOO está
elementos, que tomados en conjunto no describen a los productos destinados a

Di¡ei

lÍnea, podemos afirmar entonces que la solicitud de registro de mi mandante es

Direcció¡ Nrcional dc
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LAS RESOLUCIONES N9 662 DE FECHA 04 DE IULIO DE 2OI9 Y NS 1318 DE
FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCION DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO", CLASE 05, EXPEDIENTE N'
70016/201 8, SOLICITADO POR KEI.IVUE INC.. - - - - - -

Que, de igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Matenal: "Directrices para el
Examen de Marcas en Paraguay", aprobado por Resolución DINAPI N" 25912025: "(...) La Oficina denegará el
registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el
público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal seria el caso
cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, caracterÍsticas,
finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo
contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, especifica,
concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (.../" ------

Que, también resulta pertinente citar Ia opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y
Carlos Alberto Módica, quienes señalan:"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que
tener la apütud de distinguir el signo de otros similares. Esfo es fundamental, pues de lo contrario no podrá
funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivo.t pues los mismos no
individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de
otros (...)".t Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál seña la capacidad üsüntiva de la
presente merca solicitada paru su registo?, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida
por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les
permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los
consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En
consecuencia, al carecer de la disüntividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos
fundamentales para su registro como marca.------

Que, de conformidad con lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la
solicitud pueda prosperar en registro, toda vez que la denominación "CURA LA HERÍDA tr¿ÁS nÁnnO', en
relación con los productos comprendidos en la clase 05, transmite de manera directa e inmediata una
referencia a su finalidad y a una caracteristica o efecto atribuido a los mismos, quedando comprendida en la
prohibición establecida en el articulo 2" inciso a) de la Ley N' 1294198 de Marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y habiéndo realizado el
correspondiente examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección arriba a la conclusión
de que no resulta viable su registro, por encontrarse comprendida en la prohibición legal señalada. Por
tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE T.1A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

a Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directices pora el examen de matras en Paraguay,
htt»s:r/www.d inapi. eov.r')v/nortal/v3 4rronietlad-irrdustl'ial/marcas/dil cctrices I
5 Barciro de Módica, G,E v Módica, C.A (2020).Oposición a la solicitud de Registttt. Manual de Dercchos Intelecwatei. (2" Ed. p.

CONFIRMAR las Resoluciones N" 662 de fecha O4 de julio de 2Ol9 y Ns l3l8 de
fecha 18 de agosto de 202I dictada por la Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de
RAPIDO", Clase 05, Expediente No

la má)sa "CURA

Editoñal La Ley.

solicitada
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POR I.¿, CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "ECOdCSAffO .
Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUEIA", CI.ASE 42, EXPEDIENTE N' 1765/2019, SOLICITADO POR
SOLUCIONES ECOLOGICAS SA..-

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho

a consütuir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Ecodesafio - Soluciones
Ecológicas (slogan) Y ETIQUEXA' resulta genérica o descriptiva para los s@i¿q¡ que pretende amparar,
debemos preguntamos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita
o se refiere a caracterÍsticas propias de los servicios que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura sefyisb de la Clase 42 del nomenclador
internacional,la cual comprende: "servicios de consultoria ambiental". En ese contexto, el signo solicitado
'Ecodesaffo - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA' se encuentra integrada por la denominación
"Ecodesafío", acompañada de la expresión "Soluciones Ecológicas" y elementos gráficos. Si bien los
términos que componen la expresión pueden evocar conceptos vinculados con el ámbito ambiental, su

combinación, considerada en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual ni directamente
descripüva de los servicios de consultorÍa ambiental que se pretenden amparar. En consecuencia, el signo,
apreciado en su conjunto, presenta aptitud distintiva suficiente para identificar el origen empresarial de los
servicios.---

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIIAY'+ señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de esfe motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios especifrcos, o del tipo de productos o servicios, a los gue se aplicarÍa el signo. Un
término que es común o genérico para un üpo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaria el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o
"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) serÍa disüntiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o disposiüvos electrónicos. El término 'MANZANA' es

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se presenta

particular, con una tipografia estilizada y el predominio de tonalidades verdes y
incorpora un elemento figurativo de color naranja, constituido por una representación
la letra "e", que complementa la expresión denominativa:------

Diretción

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dircctices para el examen de ¡nancas en Paraguay,p. 109. Disponible en:

httos://www.dinapi. uov.pviportal/vi/oropicdad-industrial/r¡arcas/dircclriccs

n
U

la denominación "ECODESAFIO - SOLUCIONES ECOLÓCICAS", dispuesta en una composicrón gráfica
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ResoluciónN'

poR LA cuAL sE REvocA LA REsoLUctón Ne 383 DE FEcFLAI3 DE FEBRERo DE zo2o, DISIADApoRLA
ONPCCIÓN DE TVIARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA'ECOdCSAffO .
Soluciones Ecológicgs (slogan) Y ETIQUEIA", CIJq,SE 42, EXPEDIENTE N" 1765/2019, SOLICITADO POR
SOLUCIONES ECOLOGICAS Sá"...

Asunción,

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SOLUCIONES
ECOLÓGICAS S.A, contra la Resolución Ns 383 de fecha 13 de Febrero de 2020, dictada por la Dirección de
Marcas, yi 

---------

RE SULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2020 se presenta el representante convencional de SOLUCIONES
ECOLÓGICAS SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 383 de fecha 13 de
Febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 06 de Marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 26 de Junio de 2020, el representante convencional de SOLUCIONES ECOLÓGICAS SA
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de Septiembre de 2O2O. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca
'ECODESAFIO - SOLUCIONES ECOLÓGICAS (SLOGAN) y etiqueta" ha sido presentada para amparar los
servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta
Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone
que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el
nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o selicio.', La denominación se considera
descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.-. En consecuencia
no ha lugar a lo solicitado.-(...)"-------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En estos casos vemos que no
solo el nombre se presente registrar sino también tanto el logoüpo como el slogan. Se ha agregado a fin de
otorgarle una disüntividad a la misma. Creemos que si las dos marcas arriba mencionadas han sido
concedidas con dichas combinaciones y agregacrones la solicitud de autos también deberá ser. Es
importante también destacar que la marca solicitada cuenta con un logoüpo, el cual es un elemento
diferenciador de las otras marcas y como se podrá observar es muy diferente a los otros, con esto, además
de lo arriba manifestado, el público consumidorno tendrá confusión alguna.-(...)».-------------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la I recurso

Cristald,r
Interinr

I Propitdli lni,:,lri,'

5510

Itcpitdrd ! rrrtcr:;.
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Resolución N"_

POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 383 DE FECH,A 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR Tá,
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOdCSAffO -

Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N" 17ó512019, SOLICITADO POR
SOLUCIONES ECOLOGICAS S.4..-.

PORTANTO,

I.A. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

ArL ls REVOCAR la Resolución N' 383 de fecha 13 de Febrero de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL 2e ORDENAR la prosecución de trámites de la
"Ecodesaffo - Soluciones Ecológicas (slogan) Y

solicitud de registro de la marca

l, Clase 42, No L76512O19,

solicitada a nombre de SOLUCIONES

ArL 3e

iJirrcción Cc¡cr¡l lt
Dirección N¡ci¡nll dc
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Resolución N"_
POR I-A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN NS 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DTSTADA POR I.A
DIRECCIÓN DE T,IARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITTJD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOdCSAffO .
Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA', CLASE 42, EXPEDIENTE N" 1765/2019, SOLICITADO pOR
SOLUCIONES ECOLOGICAS SA..--

marca solicitada

e;Eüs,'pJ?:;

Estos elementos gráficos, considerados en su conjunto, contribuyen a conferir al signo solicitado un
carácter disüntivo adicional, al dotarlo de una configuración visual propia que permite su identificación en
elmercado

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar Ia forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o
el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocaüvas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa estas mrsm as caracteristicas,
funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasia. N concederse una marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el
objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las
características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no enco
las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la
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Resorución.'l-ü S b
POR I..A, CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N' IO39 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DEaOa4,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE 1¿, MARCA "TOP MK Y ETIQUEXA", CI.ASE 25, EXPEDIENTE N" 38029/2020, SOLICITADO
POR IACOB SERGTO DTEDRTCH.

para poder registrar una marca comercial. Esto supone que ellas pueden diferenciarse de las demás en el
mercado, permitiendo a los consumidores identificarla de entre las otras del mismo rubro, en relación con
cierto tipo de productos o servicios. Su objetivo entonces es permitir la individualización y diferenciación
de los productos, servicios o establecimientos de una empresa de los de otros compeüdores, permitiendo
asignarles a éstos un determinado origen empresarial, lo cual no ocurre en el caso de la solicitud de la
marca TOP NIK Y ETIQUETA.(. )" ------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interyuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de

confusión entre la solicitud de registro de la marca "TOP NIK ", Clase 25 y la marca oponente "NIKE ", Clase

25. ----------

Que, en ese sentido, al efectuar el cotejo desde los aspectos gráfico y fonético entre la marca

oponente "MKE' y la solicitud de registro "TOP NIK", se advierte que ambas denominaciones presentan
una semejanza relevante, particularmente por la coincidencia en la secuencia de sonidos y letras que

conforman sus elementos principales. En efecto, la denominación sohcitada "TOP NIIC incorpora el

elemento "MIC, que guarda una marcada similitud gráfica y fonética con la marca oponente "MKE",
diferenciándose principalmente por la inversión de los vocablos y la incorporación del término'TOP'. Tal

circunstancia permite apreciar una proximidad suficiente entre ambos signos, conforme se puede observar
a continuación: -------

TOP MK

NIKE

(solicitada) y,

(marca oponente)

Que, es importante decir que el vocablo "TOP" irrelevante para el cotejo marcario, debe ser
desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie
pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Rrt. 16 de la Ley N' 129411998 de Marcas
que textualmente expresa "Cuando la marca consista en Ltna etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella
que fuesen de uso común o necesario en el comercio". AsÍ las cosas, en el supuesto caso de revocar la
resolución recurrida, ello implicarÍa permitir el monopolio de dicho vocablo, violando asi la libre
competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marca's

conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca'
ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca oponente "NIKE o, con la cual presenta más

diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.--sl\
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Resorución.'l ! 5 6
POR I.á, CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N' IO39 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DEaO}4,DISIADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOP MK Y ETIQUETA", CIASE 25, EXPEDIENIE N.38029/2020, SOLICTTADO
PORIACOB SERGTO DTEDRICH.

Asunción, 2 t, SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de |ACOB SERGIO

DIEDRICH contra la Resolución Ns 1039 de 18 de Septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Octubre de 2O24 se presenta la representante convencional de JACOB SERGIO

DIEDRICH e interpone recurso de apelación contra la Resolución Ns 1039 de 18 de Septiembre de 2024,

dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 1l de Diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 27 de Febrero de 2026, el representante convencional de |ACOB SERGIO DIEDRICH
expresó agravios.

Que, en fecha 13 de Abril de 2026, se presenta la representante convencional de NIKE INNOVATE
C.V., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la
expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de Abril de 2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá
confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la
cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como asÍ también de cobertura y clase. Que,
al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TOP NIK resulta
indudablemente similar a la oponente NIKE, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud
fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva
que generan ambas podria causar confusión en el público consumidor.(.,,)" .------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)La denominación'TOP
NIK" forma una unidad lógica y fonética. La palabra 'TOP", aunque sea de uso común para denotar calidad
o superioridad, al integrarse a "NIK" crea Ltna estructuta binaria con un ritmo y una extensión ortográfica
distinta a la palabra monosÍlaba (o bisilaba según la pronunciación)'NIKE".Que, afirmamos de que la marca
"TOP NIK", es una denominación compuesta en donde la Directora Obvió el término antepuesto TOfl y solo
analizo la denominación NIK, que a simple vista consideramos que no puede separarse para hacer el
análisis, es una denominación compuesta, no existe la identidad de denominaciones como expreso en la
citada resolución, está muy lejos de la realidad.(...)"------------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de NIKE INNOVATE C.V,, y
manifiesta: "(...)El consumidor promedio, quien generalmente no es versado en temas marcarios, en la
mayorÍa de las ocasiones actúa en base a un recuerdo o a evocaciones, y al ser la marca p;gg!i,

ETIQUETA directamente evocativa de la marca NIKE de propiedad de mi
caerá irremediablemente en una indeseable asociación y confusión que la autoridad
todas luces evitar. La distintividad es la capacidad inherente y a la vez es una función y el
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POR I-A CUAL SE CONFIRMA I.¿, RESOLUCIÓN N'1039 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DE}O}4,DICTADA
poR LA DIREccIóN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA, CIASE 25, EXPEDIENTE N" 38029/2020, SOLICITADO
POR JACOB SERGIO DIEDRTCH.

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuesüón se encuentran en la misma

clase 25. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc 0 de la Ley L294198, el cual

expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causarriesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la

cobertura de los productos, vemos que la solicitante "TOP NIK Y ETIQUEIA" pretende cubrir los servicios

de'. "TODOS LOS PRODLICTOS DE LA CLASE 25" comprendidos en la clase 25, mientras que la marca

oponente "NIKE " con registro N' 493443 cubre: "Todos los articulos de la clase 25, comprendiendose entre

ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado deportivo, camisas, ropa interior y
medias, ropas especialmente diseñadas para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales o

imitación".

Que, en cuanto a la clase y naturaleza de los productos, corresponde señalar que ambos signos se

encuentran comprendidos en la clase 25, por lo que existe una identidad de clase que evidencia una

relación directa entre los ámbitos de protección de las marcas. Asimismo, los productos comprendidos en

dicha clase presentan similihrd en cuanto a su naturaleza, finalidad y destino, al encontrarse vinculados

principalmente con prendas de vestir, calzado y artÍculos destinados a la indumentaria, pudiendo concurrir
en los mismos establecimientos comerciales y estar dirigidos al mismo público consumidor. En tal sentido,

la coincidencia de clase y la proximidad existente entre los productos constituyen elementos relevantes al

momento de valorar la posibilidad de coexistencia de los signos en el mercado.-----------

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o

similares a otras anteriores, diciendo: " La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso

de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en

principio, cuando ambas marcas van a disünguir los mismos productos o servicios. Digo en principio
porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.'a .-

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2p de

laLeyN.l294/98,elcualexPreSamenteosimilaresparalosmismos
productososervicios,oparaproductososerviciosdiferentes,
o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para

el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y

que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca

registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la

coexistencra pacÍfica entre las mismas.

Que, por el reconocimiento y gran difusión que posee la firma IOCKEY CLUB DEL PARAGUAY en el

sector del público consumidor, también se opone a lo previsto en el incrso g) del Art. 2' de la Ley 1294198:

"los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o
parcial de un signo disünüvo, idénüco o simila¡, notoriamente conocido en el sector pertinente del

público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen

ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la diluci
distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir
por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que

i.

rin *
íd lndcrrr?,ri

o "DERECHo DE MARCAS' -.Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
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Resorución..1-Ü_ 5 Úi

POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" IO39 DE FECHA 18 DE SEMEMBRE DEhO}4,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENIE N" 39029/2020, SOLICTTADO
POR IACOB SERGTO DTEDRTCH.

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud
en la tipografia utilizada, especialmente en el término preponderante "NIK", lo cual se puede percibir en el
siguiente cotejo:

marca solicitada marca oponente

Que, en el aspecto visual, corresponde señalar que se advierte una similihrd en la representación del
elemento "NIK", la marca solicitada emplea una tipografia estilizada, de trazos gruesos y apariencia
inclinada, que guarda semejanza con la configuración tipográfica utilizada en la marca oponente. Si bien
Ios signos presentan diferencias en su composición general, la forma particular en que se encuentra
representado dicho elemento constituye un aspecto que debe ser ponderado en el cotejo visual, conforme
a las Directrices citadas, al tratarse de caracterÍsticas tipográficas susceptibles de incidir en el grado de
similitud entre los signos.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY" seiralan cuanto
sigue: "(...)En caso que alguna de las marcas que se compara estuviese constituida por palabras, letras,
números u otros caracteres con una tipografÍa particular o fantasiosa, o con caracteres de colores, estas
caracteristicas pueden afectar el grado de similitud visual entre los signos. La comparación visual debe
tomar en cuenta el aspecto del signo con su tipografía o caracteres fantasiosos o de color, cuando ellos
pudiesen imprimir una diferencia que impida o reduzca la similitud entre los signos.'(...)".--------

Que, asÍ también, expresa el Dr. forge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las
marcas notorias: " Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza
del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cote,io es riguroso o más estricto, con la finalidad de
evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los
intereses del público consumidol

Que, para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: 'Za

antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante . En el caso de autos,
además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación
más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera MKE, tenemos que "fundada el 25 de
enero de 1964 como "Blue Ribbons Sports" po, Phil Knight y Bill Bowerman,tTlt9l y se convirtió

como bajo Nike Golf Nike Pro, Nike+, ,ür Jordan, Nike Skateboarding, Hurley International
Nike CR7,[9] entre otras.'. Qu", en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente
intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-

Di¡e i
lllrcctlo¡1

I Dirección Nacional de Propicdad Intelcctual (DlNAPl\, Dircctilces para el examen de marcas en Paraguay, pp. 25 L Disponiblc cn:
https://wwu,.ili naoi. gov.l¡v/uor1a I /v-1i'nropicdad-rndustrial ,rnarcas/dircctriccs
2 "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9'Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
ll,tt.< //o. u'ikinedir rrro;rviki,A.liLc

Dirtcció¡ N

oficialmente en Nike Inc., el3O de mayo de 1971. Nike comercializa sus productos bajo
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ResoluciónN"

poR [A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" ro39 DE FEcHA l8 DE SEmEMBRE DEaII ,DISIADA
poR r-A, pmrccróN DE AsuNTos MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGIS]RO DE LA MARCA'TOP NIK Y ETIQUETA", CIlq'SE 25, EXPEDIENIE N" 38029/2020, SOLICITADO
POR IACOB SERGTO DTEDRTCH.

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que
en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir
confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos
distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el
fondo la segunda puede ser una imitación de la primera'6. --------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 inciso 0, g) y demás concordantes de la Ley N' 1294198 de Marcas; ésta Dirección General
arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas TOP NIK solicitada en la

clase 25 y NIKE registrada en la clase 25, por tanto, corresponde confirmarla resolución recurrida

PORTANTO,
I.A. DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRTAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 1039 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "TOP NIK Y ETIQUETA',
clase 25, Acta N" 3802912O2O, solicitada a nombre de

Art.3s NOTIFÍQUESE.-----------

Ab!. Cuuabl
Dirtctola G¿

staldo
I Intcrina

Dirccción Gtn¡t¡l h
0incció¡ Nrcio¡¡l dc

¡d lndulrri¡i

5 Compendio de Doctrina de Propiedad lndustrial. Superintendencia de lndustria y Comercio. Colombia. 20O5.
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Resolución N'

POR Lq. CUAL SE REVOCAN tA,S RESOLUCIONES N9 1718 DE FECHA 20 DE SEMEMBRE DE2O22Y N9 670
DE FEcHA l8 DE N¿ARzo DE2026, DIcTADAS poR LApmpcctóN DE N,fARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLACRIL" CI.ASE 16, EXPEDIEN]E N' 5298I/202I,
SoLIcITADo poR AuroADESIVos pene¡.1Á s/A.---------

mandante posee en su rubro a nivel internacional, podemos afrrmar que el consumidor no sufrirá
confusión alguna en el mercado...///...Cabe destacarse que la marca solicitada por mi representada en clase
16 ya ha sido registrada en el ex a bajo la misma denominación. Así también, ya cuenta con un registro de la
marca 'COI-\CRIL" en clase 17, Registro N" 551424, otorgada el 2A de septiembre de 2022 y a su vez la marca
C COLACRI en clase 17, Registro Ne 554056, otorgada el 18 de noviembre del 2022.(...)

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones, debe tenerse presente que el mismo
debe realizarse desde una visión de conjunto, conforme a la regla general del derecho marcario, evitando
desmembraciones artificiales y procurando determinar si la percepción de una de las marcas puede ser
asociada con la otra. En ese sentido, corresponde a esta instancia administrativa establecer si los signos en
cuestión pueden ser confundidos en el mercado, a partir de un análisis efectuado desde la perspectiva de
los consumidores.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y
fonético, asÍ como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en
cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la
marca base de rechazo poseen elementos que permiten disünguirlas claramente, conforme se puede
apreciar en la siguiente comparación:----

V .\, GOBIERNO orr. PARAGUÁI
\? PARAGUAY REKUAI

7105

COLACRIL
COIáKRIIL

(solicitada), y
(base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético,
corresponde considerar el número y la secuencia de sus sÍlabas, asÍ como su orden, ritmo y sonoridad. En
tal sentido, la marca solicitada "COLACRIL" se encuentra compuesta por tres sílabas, "CO-[á,-CRIL",
mientras que la marca antecedente "COLAKRIIL" se encuentra integrada igualmente por tres sílabas,
"CO-LA-KRIIL". Si bien ambos signos presentan coincidencia en su estructura inicial y mantienen una
cadencia semejante, se advierten diferencias en su conformación consonántica y, especialmente, en la
terminación de las denominaciones. En efecto, mientras la marca solicitada culmina con el sonido "CRIL', la
marca antecedente presenta la terminación "KRIIL", cuya articulación introduce una variación perceptible
en la secuencia de sonidos, en el ritmo y en la sonoridad del conjunto. Estas diferencias adquieren
relevancia al efectuar la apreciación de las marcas en su impresión global, pues modifican de manera
apreciable su pronunciación y permiten distinguir auditivamente una denominación de la otra. En
consecuencia, consideradas las marcas en su conjunto, las diferencias fonéticas señaladas resultan
suficientes para excluir un grado de semejanza susceptible de generar confusión o asociación en el público
consumidor.-------------

Asimismo, conforme se manifiesta en el escrito de expresión de agravios, la firma
S/A. ya cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación "COLACRIL'¡

señalar como antecedentes el Regisho N" 554056, en la clase 17, correspondiente a la md
y el RegisEo N" 551424, en Ia clase 17, correspondiente a la marca "CO[.ACRIL". En

nlcflne
d¡i lndu¡tri¡l

lrcii:drc Irttlcoual

dejarse de considerar que la denominación "COLACRIL" ya ha sido objeto de protec
a\
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Resorución.'j-0- 5 7
POR LA CUAL SE REVOCAN I.AS RESOLUCIONES N9 I7I8 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N9 670
DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COI.ACRIL", CLASE 16, EXPEDIENIE N' 5298U202I,
SOLICITADO PORAUTOADESTVOS S/A..-.------.

Asunción, 2 I' SIP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de AUTOADESIVOS S/A, contra la Resolución Ns l7l8 de fecha 2o de Septiembre de
2022, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de Octubre de 2022, se presenta el representante convencional de AUTOADESwOS
PARANA S/A e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución
Ns l7l8 de fecha 20 de Septiembre de2022, dictada por la Dlrección de Marcas.-

Que, por Resolución N' 670 de fecha 18 de Marzo de 2O26la Dirección de Marcas confirmó en todas sus

partes la Resolución N' l7l8 de fecha 20 de Septiembre de2022.

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de AUTOADESwOS PARANÁ S/A.
expresó agravios. Esta Dirección General üene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 17 de Abril de2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: '(..)Que la solicitud de registro de la marca COLACRIL
ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada maÍca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación COLAKRIIL Clase 16 Registro 477598 Titular Pastor Roche [PY] Comentario: Que las

denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma
clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artÍculo 6s de la
Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"---------

Que, la Resolución N" 670 de fecha 18 de Marzo de 2026 considera que: '(..)Que, coffesponde a esta

Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. N respecto, se

observa que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una similitud relevante, que podria
generar riesgo de confusión. Analizada la cuesüón, si bien la presente solicitud termina con el sufijo'CRIL'
mientras que la marca antecedente con "KRIIL", desde un plano fonético puede notarse que existe una
identidad sonora innegable al momento de pronunciar las mismas COLACRIL/COLAKRIIL, donde además,

no se incorpora ningún otro rasgo distinüvo propio.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de AUTOADESMS
S/A.. y manifiesta que: "(...) Como es observable en la comparación supra efectuada,las
cuentan con un solo elemento en común. Sin embargo, la terminación de la
totalmente distinta a la marca pretendida por mi mandante, lo que indefecü
visual entre las marcas Debido a la alta especificidad de la marca y el
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Resorución*. 1 o 57
POR I..A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1718 DE FECHAzO DE SEMEMBRE DEzOzZYNg 670
DE FECHA 18 DE I\4ARZO DE 2026, DICIADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLACRIL', CLASE 16, EXPEDIENTE N' 5298U202I,
SOLICITADO PORAI.NOADESTVOS S/A.-...--..-

la misma titular, circunstancia que constituye un antecedente relevante para el análisis del presente caso,
toda vez que evidencia la existencia de derechos previamente adquiridos sobre dicho elemento
denominativo y su incorporación anterior al ámbito de protección marcaria de la firma solicitante, por
tanto, Ia existencia de dichos registros constituye un elemento que debe ser considerado al momento de
analizar la situación marcaria planteada, en atención a la protección que la propia Administración ya ha
reconocido respecto de la referida denominación a favor de la misma titular.

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión
consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por q]@
notoria aouella oue goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan losft

productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia
de tres elementos esenciales: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario
importantd't. En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información
obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la
marca 'COLACRIL", es una empresa que inició su andadura en 1984 con una pequeña lÍnea de producción
de adhesivos en Ribeiráo Preto, Sáo Paulo, y pasó por varias fases de crecimiento constante, trasladándose
posteriormente a Barueri y luego a Paraná. '. Tales antecedentes acreditan el elevado grado de difusión,
posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que
sustentan su carácter notorio.----

En consecuencia, la notoriedad de la marca "COLACRIL" le confiere un ámbito de protección más
amplio frente a registros posteriores, reforzando su capacidad distintiva y disminuyendo la posibilidad de
que el público la asocie con un origen empresarial distinto. En ese sentido, el autor Bercovitz
RodrÍguez'Cano, sostiene que: 'Za notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación
inmediatadelsignocone]origenempresaria],reduciendosustancialmenteelriesgodeconfusión

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacÍficamente con el antecedente, en igualdad
de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo,
por lo que podrÍa darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto,
corresponde revocar la resolución recurrida

Art.le

Art.2s

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL INTERINA DE I.A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

RESUELVE

REVOCAR las Resoluciones N' 1718 de fecha 20 de Septiembre de 2022 y N" 670 de fecha
l8 de Marzo de2026 dictada por Ia Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la
"COLACRIL', clase 16, Acta N" 5298U2021 soli de

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------

I Mathely, Paul, 'Le droit frangais des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
: httos:1./cuarroornel.com.trr/a-h i storia-da-colacril/
r Bercovitz RodrÍguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial', Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p.456.

Dirctió¡ Nacion¡l de
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poR I-A, cuAL sE coNFIRN,fA LA RESoLUcIóN N' 4T6DEFEcHA aIDEIULIo DEzoz3,DIgtADApoRLA
pmEccTÓN DEASUNToS N,IARcARIoS LlfiGlosos, EN ELEXPEDTENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE

LA MARCA "CASTROLANDA', CI-ASE 35, EXPEDIENTE NO 5923U2O2I, SOLICITADO POR

CASTROIANDA.COOPERATryA AGROINDUSTRIAL LTDA-----.-

casos en los que los comerciantes utilizan un elemento común en todas sus marcas, tal como lo hace mi
mandante con la particula LANDA, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sÍ y a un
mismo origen, y al estar formada la marca pedida por dicha particula, en la misma posición utilizada por mi
mandante en .sus marcas, indefectiblemente existirá un elevado riesgo de confusión y/o asociación
indeseable en la mente de los consumidores.(...)".----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en

rebeldÍa y se llamó a autos para resolv

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
la marca oponente.

Que, al efectuar el cotejo ortográfico y fonéüco entre la marca solicitada "CASTROIáNDA'(Clase 35)

y la marca oponente "CHOCOLANDA" (Clase 29), se advierte que, en el plano ortográfico, ambas

denominaciones presentan diferencias relevantes en su composlción. En efecto, la marca solicitada se

encuentra conformada por la secuencia inicial "CASTRO", seguida del elemento "LANDA', mientras que la
marca oponente se integra por el vocablo "CHOCO', seguido igualmente del elemento "LANDA". Si bien
ambas denominaciones comparten la terminación "IáNDA, sus respectivos elementos iniciales presentan
diferencias apreciables en cuanto a su estructura, extensión y composición gráfica, lo que les confiere una
confi guración visual diferenciada.- - - - -- -- - - - - -

CASTROLANDA (marca solicitada),y

CHOCOL-ANDA (marca oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, los signos confrontados también generan impresiones sonoras
distintas, puesto que difieren en sus respectivos elementos iniciales, "CASTRO" y "CHOCO", circunstancia
que incide en su pronunciación, ritmo y sonoridad general. En consecuencia, la coincidencia en la
terminación "LANDA", considerada de manera aislada, no resulta suficiente para determinar la existencia de
riesgo de confu sión entre las denominaciones enfrentadas.- - - --- -- - - - - -

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas

confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su

coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUA señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteretsecuencla de las letras o caracteres, la postctón de las palabras o de los caracteres <

de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominati

la
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCTÓ¡¡ N' 476 DE FECHA 26 DE IULIO DE aO¿1,DICIADA pOR LA
PMECCTÓN DE ASUNTOS T4ARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I-A MARCA 'CASTROLANDA", CLASE 35, EXPEDIENTE NO 5923U2O2I, SOLICITADO POR
CASTROLANDA-COOPERAIIVA AGROINDUSTRIAL LMA---...-

Asunción, it, "t[i-' 2UÚ

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVADE
PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA- UIDA. contra la Resolución N" 476 de fecha 26 de Julio de 2023,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE S U LTA:

Que, en fecha 02 de Agosto de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERAITVA DE
PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la
Resolución Na 476 de fecha 26 de Julio de2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----

Que, en fecha 0l de Septiembre de 2023 fi¡e dictada la providencia que concedió el recurso
interpuesto

Que, en fecha O7 de Noviembre de 2023, el representante convencional de COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA' LIDA. expresó agravios; en fecha 13 de Noviembre de 2023 esta
dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la
contraparte por el plazo de la ley.

Que, en fecha 09 de Noviembre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual
declara la rebeldÍa a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el
derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que,analizando las marcas'CASTROLANDA (solicitada)
vs. LACTOLANDA, COOPROLANDA Y CHOCOLANDA (oponentes), en conjunto encontramos que se puede
concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni
indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la
mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada CASTROLANDA los elementos necesarios para
su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexisür pacificamente,
constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque
se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza
un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la marca
solicitada constituye su nombre comercial, lo que le aporta un derecho sobre la misma, lo que reduce el
riesgo de confusión y asociación entre las mismas.(...)"------

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa:"(.-)Nada más alejado de la verdad que
estas afrrmaciones pues, como ya fuera manifestado en el escrito de oposición presentado en su
oportunidad, el hecho de que la marca pedida comparta con las marcas de mi principal a la partÍcula
'LANDA' como desinencia o parte final, radical que no puede ser considerado coma de uso común, causará
en los consumidores la falsa impresión de que todas ellas son originarias de una miarna fuepte-yjt4:, por
ende, todas gozan de la misma calidad, lo cual sin dudas beneficiara injustamente a

¿l Intcrina
Propitdad lnduirrial
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Resorución."lg 5 I
poR LA CUAL SE CONFIRMA L¿, RESOLUCIÓN N" 476DEFECHA 26DEJULIO DEaOI3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DEASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIEN1E DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CASTROLANDA', CLASE 35, EXPEDIENTE NO 5923U2O7I, SOLICITADO POR

CASTROIANDA-COOPERATTVA AGROINDUSTRIAL I.]IDA-------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección
desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: "E1 nombre comercial podrá
estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social
adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y
constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho
exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es

necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".Por otro lado,
el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el
comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o
servicios, o pudiera causar al ütular un daño económico o comercial injusto por razón de un
aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al

tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma
solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la
protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no efste
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRI.AL

RE S UELVE

ArL le

Art.2e

Art.3s

CONFIRMAR la Resolución No 476 de fecha 26 de Julio de 2023 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites
"CASTROLANDA", Clase 35, Expediente
CASTROLANDA - C O OPERATTVA

de la solicitud de registro de la marca
N' 5923U2O21, solicitada a nombre de

Dirtcció¡ llacional
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Resolución.'aQ 5 I
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'476 DE FECHA ZíDEIULIO DEhO¿3,DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "CASTROIáNDA", CI..A,SE 35, EXPEDIENTE NO 5923U2O2I, SOLICITADO POR
CASTROIANDA.COOPERATIVA AGROINDUSTR1AL LIDA--- ----

mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonéüca estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes sl§nos denominativos contienen algunas silabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias gue se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo- las sílabas o fonemas
coincidentes o similares rbicados al comien- de los signo< comfarados suelen fesar más al afreciar su
si m i I i ttd fon éti ca. El subrayado es nuestro(...) ". - - - - - - - - -

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los
productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido,la marca solicitada pretende la cobertura de
serivcios de la clase 35 del nomenclador internacional, comprendiendo: "Comercio de fertilizantes;
productos cárnicos y lácteos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; pastas; productos de
confiterÍa; semillas para la siembra; productos agrícolas, hortÍcolas, forestales y acuícolas en bruto y sin
transformar; granos y semillas en bruto y sin transformar.-', mientras que la marca oponente cuenta con el
acta No 491596 en la clase 29, para: " Todos".---

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el
conocrdo como uniclase, en virtud del Art. 7" de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una
sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada
solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el
de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la
categorÍa de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna ¡q comparten la misma
clase del nomenclador internacional. ----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en
Paraguay" aprobado por Resolución DINAPIN" 25912025: "En virtud de la regla de Ia especialidad el registro
de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."2 En el caso que
nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus
productos plenamente distinguibles-. ------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita
'CASTROLANDA', coincide con la razón social de la firma solicitante, CASTROIáNDA - COOPERATTVA
AGROINDUSTRIAL LXDA En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social
que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo

,:i

D@ntelectual(DINAPI),DireclricesparaelexamentlemarcasenParaguay\pp.|47,266y29E.,
httos://wrvlv.dinapi.gor'.pyi portal/v3/propiedad-industrial/marcas/ditectrices
2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. QO25) Dirrliaspara elExamen dt hÍarcas cn Paragtnl.

htnrs://u rrrutlinel.i.gor'.1'r 1.,'rr.tl 'r 1/nrr,nicd¡cl ir,[¡r¡rial,/rrrarcas, t]ircctriccs
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ResolucionN'/i 059
POR LA CUAL SE REVOCA I-A RESOLUCIÓN N'735 DE FECHA 17 DE IULIO DE2024, DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS EN EL EXPEDIET.¡TÉ OE SOLICTfl.JD DE REGISTRO DE
I.A MARCA'PEXMED", CIá'SE 05, EXPEDIENTE N' 105748/202I, SOLICTTADO POR SOCIEDAD VALLECILLA
B Y VALLECILI.A M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la
consecuente coexistencia o no de las marcas PETMED (solicitada en clase 05) y la marca POLIMED
(registrada en clase 05).----------

Que, en primer término, Ias marcas en cuesüón deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde a esta instancia administraüva resolver si cabe o no la posibilidad de

confusión entre la solicitud de registro de la marca "PETMED", clase 05, con la oponente "POLIMED" clase

05.-----------

(marca solicitada) y,

(marca oponente)

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "PETMED" frente a la marca
oponente "POLIMED", se advierte que ambas denominaciones comparten la terminación "MED",
presentando, sin embargo, diferencias en sus respectivas estructuras iniciales. En efecto, la marca solicitada
comienza con la expresión 'PEf, mientras que la oponente lo hace con "POLI", circunstancia que
determina una configuración gráfica y una sonoridad diferenciadas. En consecuencia, las diferencias
existentes en sus elementos iniciales contribuyen a conferirles una impresión de conjunto distinta, lo que
debe ser valorado al momento de determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos
confrontados. ----------

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: 'El derecho marcario no
protege prefijos o partÍculas comunes cuando no constituyen por si mismos el signo distintivo."Conforme
a este criterio, la protección se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados
aisladamente. En el presente caso, el elemento "MED", como abreviatura o referencia evocativa de la
medicina y de la actividad médica, constituye una partÍcula de uso frecuente en denominaciones
vinculadas con productos y servicios del ámbito de la salud, por lo que no puede ser objeto de apropiación
exclusiva en forma aislada. En consecuencia, su presencia coincidente en ambas denominaciones no
resulta suficiente para determinar, por sÍ misma, la confundibilidad de los signos, debiendo atenderse a la
impresión de conjunto que generan las marcas confrontadas.----------

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe
efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la
comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: "...E¡¡

principo, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma
arbitaria(Zl7).t.Bajo esta perspectiva, Ias diferencias entre "PETMED" y "POLIMED", particularmente en sus

elementos iniciales "PEf y .POLI", permiten distinguir ambas denominaciones en los planos ortográfico y
fonético. Asimismo, la coincidencia en la terminación "MED", por su carácter evocativo de la medicina, no
resulta suficiente para determinar la confundibilidad de los signos.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGLIAY" seña
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominatiyas se basa en un análisis del
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres
de palabras.y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominaüvas
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial imp
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las silabas com.üit' Dirtcc

Ílir¡ft
I Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot RÑO: ZOO3
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Resolución No-_
poR LA CUAL SE REVOCA Lá, RESOLUCIÓN N" 735 DE FECHA 17 DE IULIO DE 2024, DICTADA pOR t-A,
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTÉ DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "PETMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N" 105748/2021, SOLICITADO POR SOCIEDAD VALLECILI.A,
B YVALLECILLA M Y CI-A SCA CARVAL DE COLOMBI-A...---.--.

Asunclón,

MSTO: El recurso de apelacrón interpuesto por el representante convencional de SOCIEDAD

VALLECILLA B YVALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA contra la Resolución N'735 de fecha

17 de Julio de 2O24, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litrgiosos, yi-----------

RESU LTA:

Que, en fecha 79 de Agosto de 2024se presenta el representante convencional de SOCIEDAD

VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA e interpone Recurso de Apelación en

contra de la Resolución N" 735 de fecha 17 de Julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios

Litigiosos.

Que, en fecha 03 de Septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso
interyuesto

Que, en fecha 23 de Septiembre de 2O24, el representante convencional de SOCIEDAD VALLECILLA, B

YVALLECILLA M Y CLA SCA CARVAL DE COLOMBIA expresó agravios; en fecha 22 de Octubre de 2024 el

representante convencional de DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA contesta Ia expresión de agravios.

Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 20 de Noviembre de 2024. -------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación
solicitada 'PET MED'se obsetva a simple vista que la mismá es indefectiblemente confundible con la marca
base de la oposición POLIMED, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen
prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por
tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la
ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para
el registro de una marca.(...)--

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Que, en efecto, al cotejar las

denominaciones en pugna, notamos que entre la RAIZ de la marca solicitada por mi mandante, formada
por las letras "PET" y la RAIZ de la marca oponente, formada por las letras 'POLI", existen notorias
diferencias en todos los planos comparaüvos. Que a lo anteriormente expuesto, debemos agregar que aún
cuando ambas marcas utilicen la misma desinencia, formada por las letras 'M E D' cuya abreviación
significa MEDICINA". Además, la raÍz "PET" cuyo significado es "MASCOTAS" difiere del prefijo "POLI" que
i ndica mucho, muc hos, pl uralidad, ab undancia. (... ) - - - - - - - - - -

Que, contesta la expresión de agravios DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. y, entre otros

argumentos, expresa: "(...) En efecto, conforme esa Dirección puede advertir, la marca solicitada reproduce
asi en su totalidad a la marca registrada de mi mandante. A juzgar por el escrito de oposición, y
contrariamente a lo argumentado por la adversa, las marcas están muy lejos de ser disünguibles una de
otra, por sus semejanzas visual, fonética, denominativa ni en sus conjuntos. Son MUY SIMILARES por el
lado que se las examine y coteje: Marca Solicitada PET MED, Marca Oponente
la prueba de la pronunciación sucesiva, también se percibe que tienen sonidos ex¿

x nduitriri
ntelclual

caso de IMITACIÓN de marca ajena,lo cual no puede permitirse, conforme a las

0irecció¡ )
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ResolucionN'[ü5ü
POR L-A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCTÓN N'735 DE FECHA 17 DE JULIO DE2024, DICTADA pOR I-A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIoSoS EN EL EXPEDIEI.ITE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE
I.A MARCA "PETMED', CLASE 05, EXPEDIENTE N' 105748/202I, SOLICITADO POR SOCIEDAD VALLECILLA
B Y VALLECILI.A M Y CI,A SCA CARVAL DE COLOMB1A.......---

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'z[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominaüvos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo. las sÍlabas o
fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al
apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".---------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de
productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del
nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar
registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho
esto, esta instancia considera que la marca solicitante "PETMED', es una denominación novedosa, y al NO
existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que
abarcan coberturas de productos en dicha clase.--------

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que
el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente
cuando se trata de productos medicinales y veterinarios, circunstancia que constituye un elemento
adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. 

------------

Que, tal como lo señala el solicitante, SOCIEDAD VALLECILL.A B Y VALLECILLA M Y CLA SCA
CARVAL DE COLOMBIA es titular en Paraguay de la marca "PETMED", clase 03, Registro N'554143. Que,
este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otra marca a nombre
de SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA, circunstancia que
evidencia que la incorporación del elemento común 'PETMED' no ha constituido un impedimento para el
otorgamiento de registros marcarios.--- -- - - - - --

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la
conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una
de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida

Art.ls

PORTANTO,
I.,A' DIRECTORA GENEML INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución No 735 de fecha 17 de Julio de 2024 dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Liti giosos.

Art.2e ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud
clase 05, Acta No LO574SI2OZI, solicrtada a nombre
VALLECILLA M Y ClA SCA CARVAL DE COLOMBIA.

Art.3e NOTIFÍQUESEpoTCédula.-----

2 Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de ntarcos en Paraguay, p. 147 ,
Ilttps:1 /u rvu.tlina¡¡i.goi,,l;vlnortal/v-ir lrropi cdad-industriaUnlarcasi tlit cctriccs

de registro de la marca "PETMED",

Y
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Resolución.'i-L6 0
POR I.A, CUAL SE REVOCA}I I.A RESOLUCIONES N'662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE2O25 Y N'3891DE
FECHA IO DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR I.A. DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS1RO DE I-A MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDTENTE N" 5367412023,
SoLICITADO POR ROLEX Sá"----------

que la traducción del conjunto EASYLINIK es enlace fácil, la denominación es genérica y descriptiva en
relación a los productos que busca proteger. Que, las palabras EASY LINK le brinda al consumidor una
información directa sobre la función, beneficio, cualidad y/o caracterÍsticas que poseen los productos:
relojes con correas/mecanismos de fácil ajuste. Por tanto, el conjunto no posee distintividad y, debido a sus
caracteristicas genéricas, esta Dirección concluye finalmente que la marca no reúne los requisitos
necesarios para ser registrada.(...)".--

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Cabe resaltar que mi mandante,
ROLEX SA, constituye una de las casas relojeras más prestigiosas del mundo, fundada en t9O5 y reconocida
internacionalmente por la excelencia, innovación y calidad de sus productos. En este contexto, resulta
evidente que la marca 'EASYLINK", creada por mi mandante, es una denominación original y propia,
concebida a partir de la unión de los términos en inglés 'EASY" y "LINK' (fácil acceso). Se trata, por tanto, de
un nombre de fantasÍa, carente de carácter genérico, que no figura en ningún diccionario ni constituye una
designación comúnmente utilizada en el comercio para referirse a relojes. En consecuencia, sostener que
dicha marca consiste enteramente en un signo genérico, o que pueda servir para describir caracterÍsticas
del producto o servicio, carece de mérito y fundamento jurídico. La denominación "EASYLINK" es
distintiva, exclusiva y plenamente registrable, al no encontrarse vinculada a términos de uso común del
producto. Su carácter arbitrario y creaüvo le otorga la fuerza distintiva necesaria para diferenciar
inequÍvocamente los productos de ROLEX SA en el mercado intemacional. (...)".--

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho
a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si Ia solicitud de registro de marca "EASYLINI« resulta genérica o
descriptiva para los ppducttps que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación
constituye la designación usual de los pl4,nt¿gl2s que solicita o se refiere a caracterísücas propias de los

Prufu§l2sque se desea amParar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los produslos de la Clase 14: Relojes
y artículos de relojería, en concreto relojes de uso personal, relojes de pulsera, componentes para relojes y
articulos de relojeria y accesorios para relojes y artÍculos de relojerÍa no comprendidos en otras clases,
relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojes y articulos de relojería),
brazaletes de reloj, correas de reloj, esferas Qelojes y artículos de relojeria), mecanismos de relojeria y sus
partes, cajas y esfucáes de presentación para rdojes y articulos de relojería y joyet
preciosas y piedras semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; alfrleres (joyert$;
llaveros, comprendidos en la clase 14 (1AT)RCE) de la Resolución No Bo del año
signo solicitado "EASYLINK" se encuentra integrado por los vocablos de origen
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Asunción, L i, 'iP 2[]20

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROLEX SA-, contra
las Resoluciones N" 662 de fecha 02 de Abril de 2025 y N' 3891 de fecha l0 de Diciembre de 2025, dictadas

por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de funio de 2025 se presenta el representante convencional de ROLEX SA e

interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N" 662 de fecha O2 de Abril de 2025,

dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución N'3891 de fecha 10 de Diciembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en
todas sus partes la Resolución Ns 662 de fecha 02 de Abril de 2025.

Que, en fecha 25 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de ROLEX SA e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 662 de fecha O2 de Abril de 2025 y N' 3891

de fecha l0 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha tl de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha O8 de Abril de 2026, el representante convencional de ROLEX S.d expresó agravios.

Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13

deAbril de2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 662 considera que: "(..)Que la solicitud de registro de la marca EASYLINK ha
sido presentada para amparaÍ los productos de la clase 14. Que habiéndose realizado el examen de

registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la

Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la

siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o seruicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracterÍstica del producto o servicio., La denominación en su traducción al
español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.,
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)".-------

Que, la Resolución N' 3891 considera que: (..)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la

viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Al respecto, cabe señalar que,

de palabras extranjeras deben tratarse de la misma manera a efectos del exame

al Interina
ird¡d Indu¡rriai

dc Pro¡ird¿d lntrlcctual

denegación absolutos si el significado traducido siguiera considerándose
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Resorución*'1060
POR I.A CUAL SE REVOCAN I..A RESOLUCIONES N'662 DE FECFIA 02 DE ABRIL DE2O25 Y N" 3891DE
FECHA IO DE DICIEMBRE DE }O}i,DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITI.JD DE REGISTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CIá'SE 14, EXPEDIENTE N" 5367412023,

SOLICITADO POR ROLEX Sá-.......

características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca seria engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas caracterÍsticas,

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su

conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. N concederse una marca

evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna

de productos o seruicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definenno directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto;'

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen

de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las

caracterÍsticas necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de

las prohibiciones de la Ley N" 1294198 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL IN]ERINA DE I.A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ArL le REVOCAR las Resoluciones No 662 de fecha 02 de Abril de 2025 y N" 3891 de fecha 10

de Diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Art.2e

ArL 3e

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"EASYLINIC, Cl as e 14, N' 53 674 I 2023, solicitada
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ResoruciónN" n 0 6 0
POR I.A CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N'662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y N'389I DE
FECHA IO DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DTRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGTSTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDIENTE N" 5367412023,
SOLTCITADO POR ROLEX S.A..........

pueden traducirse al español como "Fácil" y "enlace". De ello se colige que, la combinación de los
elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no consütuye la designación
necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su
solicitud.---

Que, en tal sentido, corresponde señalar que, aun cuando los vocablos que integran el signo poseen
un significado determinado, su consideración conjunta no permite establecer una relación directa e
inmediata con los productos que se pretenden distinguir. En efecto, "EASYLINK" no constituye una
expresión de uso necesario, habitual o descriptivo respecto de relojes, articulos de relojerÍa, joyerÍa, piedras
preciosas, metales preciosos ni de los demás productos comprendidos en la Clase 14, por lo que su
utilización en relación con los mismos no permite al consumidor identificar directamente una
característica, cualidad, naturaleza o finalidad de aquellos. Por tanto, la asociación de los términos "EAS'P y
"LINI« no resulta descriptiva de los productos pretendidos, por lo que el signo presenta suficiente
capacidad distintiva para su registro en relación con los productos solicitados.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"T señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios especÍficos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicarÍa el signo. LIn
término que es común o genérico para un tipo particular de productos o seruicios puede ser muy distintivo
Para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles;o "MANZANA" para productos frutales o confrturas y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) seria distintiva, no genérica, usual ni
necesaria para productos como computadoras o disposiüvos electrónicos. El término 'MANZANA' es
arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e rdentificar un servicio, lÍnea de servicios o
elconjunto de servicios que provienen de una misma empresa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Ex¡
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no
evocativos dan una idea de cuál es el producto o seryicio en cuestión o sobre

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPf), Directrices para el etamen de marcas en Paraguay,p. 109. Disponible eftbg.
nteilnaDircctor¡
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE2O26, DICTADA POR
I..A, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IA MARCA "BARRAL
y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N" 25828/2025, SOLICITADO POR TABORATÓRIOS ATRAL, S3. .-----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y

fonético, asÍ como delaspecto ideológico o conceptual. -----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "RARRAI "

registrada en la clase 03 y la solicitud de registro de la marca "BARMD " en la clase 03, se evidencia que la

marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se

encuentren insertas en Ia misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis

de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos

productos intensifica Ia posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociacrón indebida,

lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que Ia
denominación solicitada "BARRAD" es muy semejante a la marca regrstrada 'BARRAL', como se puede

apreciar a continuación: -------

BARRAD

BARRAL

(marca solicitada) y,

(marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente

amparan productos de la misma clase. La solicitada "BARRAD" pretende su registro en la clase 03 para los

productos: "Todos, entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa,

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumeria, aceites

esenciales, cosmeticos, lociones capilares, dentrificos";mientras que la marca base de rechazo "BARRAL" se

encuentra registrada en la clase O3 para los productos: "Productos cosméticos y preparaciones de tocador
no medicinales; dentÍfricos no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; preparaciones de
higiene en cuanto productos de tocador; toallitas impregnadas de lociones cosméücas; aceites de tocador;
aceites para uso cosmético; aguas de tocador y perfumadas; aromas [aceites esenciales]; champús; cremas
cosméticas; extractos de plantas para uso cosmético;jabones; perfumes; tintes cosméticos.». 

----------------

De la cobertura señalada, se advierte que tanto la marca solicitada como la marca antecedente
ampara productos comprendidos en la clase 03, existiendo coincidencia en diversos productos, entre ellos,
jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos y dentífricos. En consecuencia, se verifica
una coincidencia relevante entre las coberturas enfrentadas, considerando que varios de los productos
reivindicados Dor la marca solicitada se encuentran asimismo comDrendidos dentro de la orotección
conferida a la marca antecedente. En este contexto, atendiendo al significativo grado de coincidencia entre
las coberturas, corresponde aplicar un mayor nivel de exigencia en el análisis de la distintividad de los

signos confrontad

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas y, además de la coincidencia de clases señalada,

corresponde confrontar Ia marca solicitada "BARRAD' con la marca base de rechazo "BARRAL", cuyo
análisis permite advertir semejanzas relevantes. En el aspecto ortográfico, ambas denominaciones
presentan coincidencia en sus primeras cinco letras, "BARRA", diferenciándose
finales, "D" y "L", respectivamente. Esta coincidencia en la estructura inicial de los

semejanzas visuales y fonéticas que deben ser consideradas en la evaluación de su im
No obstante, corresponde valorar si las diferencias existentes en sus terminaciones

tefrne
'I 
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para conferirles una impresión distintiva propia y evitar la posibilidad de
D i recro
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A RESOLUCIÓN N9 ó03 DE FECHA 14 DE MARZO DEZOaí,DICIADA POR
LA DIRECCTÓN Og MARC.AS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICTTUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "BARRAL
Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N' 25828/2025, SOLICTTADO pOR IáBORATÓRIOS ATRAL, SA .-----

Asunción, ? :, l:f :lJr

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de
LABORATÓRIOS ATRAL, SA., contra la Resolución N' 603 de fecha 14 de Marzo de 2026, dictada por la
Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha l0 de Abril de 2026 se presenta el representante convencional de LABORATÓruOS
ATRAL, SA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N" 603 de fecha 14 de Marzo de
2026, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 2l de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 18 de Mayo de 2026, el representante convencional de LABORAIÓRIOS ATRAL, SA
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 27 de Mayo de2026.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N' 603 considera que: '(..)Qu e la solicitud de registro de Ia marca BARRAL ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente
Denominación BARRAD Clase 3 Registro 440494 Titular Households & Toiletries Manufacturing Co. [JO]
Comentario: Que las denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)".--------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Desde el punto de vista gráfico,
el consumidor que se enfrenta a estas denominaciones percibe a simple vista la terminación distinta, lo que
le permite idenüficar cada signo sin dificultad, siendo suficiente para descartar cualquier riesgo de
confusión...///...Como puede observar la Señora Directora, los signos difreren notablemente, mientras
'BARRAL' se presenta en letras minúsculas, con una tipografía redondeada y de trazo uniforme en color
dorado. Por otro lado, 'BARRAD" utiliza la primera letra en mayúscula en color azul y se acompaña además
de caracteres en escritura árabe, generando una visión y representación global de la marca alejada de la
solicitada, siendo esa impresión de conjunto la que el consumidor retiene al momento de identifrcarla en el
mercado. (.... ) ". - - - - - - - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el ArL 1 de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora
viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o i
como el derecho a constituir una marca.

Abg.(
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN NS 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE2O26,DICTADA POR
I.¿. DIRECCIÓN DE N{ARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A, MARCA "BARRAL
YETIQUEIA" CLASE 03, EXPEDIENTE N' 2582812O25,SOLIC[TADO PORLABORATÓRIOSATRAL, SJq" .-----

Art. le

PORTANTO,
I.¿. DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución No 603 de fecha 14 de Marzo de 2026 dictada por la
Dirección de Marcas.

orREcctóN NActoNAL DE

Art.2s

Art.3e

,V ",-n1, GOBIERNO or.r. I PARAGUÁI
\!# PARAGUAY REKUAI

de registro de la marca "BARRADDISPONER el archivo de la solicitud
ffiQUEIA", clase 03, Expediente. N'
LABORATÓRIOS ATRAL, SA . - -... - - -. -.. -. - - - - - -^
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Resorución..J-0- 6 1
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN Ns 603 DE FEcHA 14 DE MARzo DEzozl,DIgIADA poR
rá, DIREcctó¡,¡ ng MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE Lá, MARCA "BARRAL
y ETIeUETA", cLAsE 03, EXPEDIENTE N" 25828/2025, sollcrrADo poR LABon¡róruos ATRAL, sá- .-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las silabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo,los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas
iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la pafte final de los signos causan ,Jna

similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo. las silabas o
fonemas coincidentes o similares tthicados al comien-n de los signos comfarados strelen fesar más al
afreciar su similifitd fonética. El subrayado es nuestro(...)".---------

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de
Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N' 259/2025: "La mayoria de los casos de conflicto
entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de
similitud ente los signos y los productos o seruicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos
casos, la objeción al registro de una marca se basará en el principio del riesgo de confusión. Bajo este
principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso
indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o
servicios especificados, el uso probablemente causaria un riesgo de confusión en el sector pertinente de
consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea
por parte de un consumidor sobre la existencia de un vÍnculo entre las marcas en conflicto, los titulares de
dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho
vínculo en realidad no existe."2 ----------

Que, tras el cotejo y anáhsis en conjunto realizado sin artificrales desmembraciones, de forma
sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sÍ existe

posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas

enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. --------

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca

"BARRAIy no puede coexistir con la marca base de rechazo "BARRAL', con la cual presenta mayores

semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, máxime considerando la similitud y naturaleza

de los productos que amparan ambas marcas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artpules-(¡r 2

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa
confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Direc t'ices pora el examen de marcas en Paraguuy, pp. 141,266 y 298 .

httus://uwu.dinarri.sov.ov/Doltal v3 nrooicdad-irrtlustriai/nrarc¡s/directriccs
r Dirccción Necional de Propicdad Intclcctual. Q025) Direcfiru para el Exaner de A[arcas u Paragau.y.

h rtos: / /srt:clir¡:rni.gr^'.I¡t ,/trortal /r'i '/t¡rrltriedarl-inclustfial /mirrcas/dirccriccs
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Resolución

DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA "EXPO
GOURMET", Clase 4L, EXPEDIENTE NO 2016183213, SOLICITADO POR I.A CA]V,IAIL{ DE
PROVEEDORES-CAPRO

puede ser genérica ab initio o debido a la vulgarización que produce su usq se conuierten asi en la
designación habitual, según.los usos y costumbres comerciales. En el caso que nos ocupa mi marca no
puede ser considerada desde ningún punto de vista una denominación genérica y menos aún para la clase

41..(...)".-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXPO GOURMET" resulta
genérica o descripüva para los servicios que pretende amparar, debe atenderse a la relación directa
efstente entre la denominación solicitada y los servicios concretamente comprendidos en la cobertura
pretendida, sin perder de vista la percepción que tendrá el consumidor o usuario de dichos servicios.--------

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de servicios de la Clase 4l del nomenclador
internacional, Ia cual comprende: "Servicios de una exposición y feria Gourmet. No se reivindica uso
exclusivo de la palabra GOURMET".-----------

Que, de la propia descripción de los servicios solicitados surge una relación inmediata, directa y
necesaria con la expresión 'EXPO GOURMET". El vocablo "EXPO" constituye una abreviación de uso
corriente de "exposición", mientras que "GOURMET" alude a una caracterÍstica o naturaleza vinculada con
la gastronomía y con productos o actividades de carácter culinario. En consecuencia, la expresión
compuesta no requiere de un esfuerzo intelectual o de una asociación indirecta por parte del consumidor
para comprender el tipo de servicio que se pretende identificar.-

Que, la circunstancia de que la Ley N" 1294198 admita marcas constituidas por "una o más palabras" y
por combinaciones de elementos no implica que toda combinación de términos sea necesariamente
registrable. El análisis debe realizarse respecto del conjunto, pero teniendo presente que la unión de
vocablos descriptivos no adquiere, por ese solo hecho, carácter distintivo cuando la combinación continúa
siendo una expresión que designa directamente el servicio o sus características.----------

Que, en el presente caso, la expresión "EXPO GOURMET", considerada en su conjunto, conserva el
significado descripüvo que surge de sus elementos integrantes, pues identifica precisamente una
exposición o feria de carácter gourmet. No se advierte en la combinación un elemento adicional de fantasía
que permita al público atribuirle un origen empresarial determinado, sino una ex

utilizada legÍtimamente por cualquier operador que preste, organice o promocione

kL,*,u0,9
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Resolución*'-ft1 U i. .

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I79I DE FECHA 13 DEIUNIO DEaOIT,DISTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGTS1m'O DE LA MARCA "EXPO

,V^\ GOBIERNOonT. I PARAGUÁI
\l PARAGUAY I REKUAI

No 2016183213, SOLICmADO POR LA CAIVINL{ DE

Asunción, 2 t, SIP 2026

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la CAMARA DE
PROVEEDORES-CAPRO, contra la Resolución Ns u91 de fecha 13 de Junio de 2017, dictada por la Dirección
de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2017 se presenta elrepresentante convencional de la CAI,ÍARA
DE PROVEEDORES-CAPRO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ns 1791de fecha
13 de Junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 29 de sepüembre de 2Ol7 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha l0 de octubre de 2017, se presenta el representante convencional de la CAMARA DE
PROVEEDORES-CAPRO y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y
llama autos para resolver en fecha 07 de Mayo de 2018.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición "Art. 2 Inc. e )... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda seryir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo
solicitado."-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) ...por el presente escrito solicito
la No Reivindicación de forma exclusiva de la palabra GOURMET pero si en el contexto de la marca
compuesta EXPO GOURMET Que, mi representada la CAMARA DE PROVEEDORES - CAPRO, es la
creadora y organizadora de esta actividad, conocida en el pais por realizarse cada año...(...) Que, al realizar
una búsqueda fonética en la base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial podemos encontrar
varias marcas similares ya registradas en la misma clase y con anterioridad, las cuales incluyen ya sea el
término EXPO como el término GOURMET..(...)...vemos que la marca solicitada por mi mandante se podria
considerar como una marca distinüva...(...)...es una marca meramente evocativa para la clase 4l: "La marca
evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del
producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre
el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca". /orge Otamendi,
en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta edición actualizada y ampliada, Editorial LexrsNex¡s
S.A. N respecto cabe citar la opinión de tratadistas en la materia quienes eñtienden
genérica seria "la que establece el género de los productos o servicios a que pertenece" y
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Resorución{_L6 2
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I79I DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA
DIREccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENIE DE SoLIcMUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO

GOURMET", Clase 41, EXPEDIENTE No 2016183213, SOLICIADO POR LA CAIV'Ír{IL{ DE
PROVEEDORES-CAPRO

Que, en consecuencia, del examen integral del signo y de los servicios solicitados se concluye que

"EXPO GOURMET" carece de la distintividad necesaria para constituirse en marca respecto de la cobertura

pretendida y se encuentra comprendida en la prohibición prevista por el Art. 2 Inc. e) de la Ley N' 1294198

de Marcas.-

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado

nuevamente el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que

la Resolución N' 1791 de fecha 13 de junio de 2017 se encuentra ajustada a derecho, por lo que corresponde
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO y confirmar
Íntegramente la resolución recurrida.----------

ArL le

ArL 2e

PORTANTO,
I.A DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

CONFIRMAR la Resolución N' 1791 de fecha 13 de junio de 2Ol7 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EXPO GOURMEP,
Clase 41, Expediente Na 8321312OL6, solicitada a nombre de CAMARA DE

PROVEEDORES-CAPRO

ArL 3e NOTIFÍQUESE.-----------
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Resorución..1{[ 6 ?
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N9 I79I DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2OI7, DI TADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD oT nÉqsTno DE LA T4ARCA "ExPo
GOURMET, Clase 4I, EXPEDIENTE NO 2016183213, SOLICIIADO POR I.A CAIVI{IIr{ DE
PROVEEDORES-CAPRO

Que, el hecho de que el término "EXPO" no constituya por sÍ solo la denominación genérica de todos
los servicios de la Clase 4l no resulta suficiente para descartar la prohibición legal. La cuestión no consiste
en determinar si "EXPO" es genérico para la totalidad de la clase, sino en establecer si el conjunto "EXPO
GOURMET" sirve para describir o designar los servicios especÍficamente solicitados. Y en este caso, la
correspondencia entre el signo y la cobertura pretendida resulta directa.-----

Que, asimismo, la manifestación de la recurrente relativa a la no reivindicación exclusiva de la palabra
"GOURMET" no modifica la conclusión precedente. La prohibición examinada no deriva exclusivamente de
la pretensión de monopolizar dicho vocablo, sino de la falta de aptitud distintiva del conjunto "EXPO
GOURMET" para los servicios solicitados. La renuncia o no reivindicación de exclusividad respecto de uno
de sus componentes no transforma en distintiva una denominación que, en su totalidad, continúa
describiendo el servicio

Que, respecto de la distinción entre signos evocativos y descriptivos invocada por el apelante,
corresponde señalar que un signo evocativo exige una operación intelectual, aunque sea mÍnima, para
relacionarlo con el producto o servicio, mientras que el signo descriptivo comunica de manera directa e
inmediata una característica, naturaleza, destino o finalidad de aquellá que pretende distinguir. En el caso
analizado, "EXPO GOURMET" no se limita a sugerir o evocar los servicios solicitados, sino que los describe
de manera directa, aludiendo a una exposición o feria de carácter gourmet.---

Que, en este sentido, la propia cita doctrinaria del Dr. Jorge Otamendi resulta aplicable para sostener
Ia decisión recurrida, en cuanto señala que '1a designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello
que se describe", mientras que la evocativa incorpora algún elemento que le otorga un grado de fantasía. En
el presente caso no se observa dicho elemento diferenciador, ya que los términos utilizados son de uso
corriente para describir la naturaleza del servicio solicitado.-

Que, la circunstancia alegada por el apelante de que existen otros registros marcarios que incorporan
el vocablo "EXPO" o "GOURMET" tampoco resulta determinante para reconocer registrabilidad a la
solicitud. La existencia de antecedentes registrales no genera, por sÍ misma, un derecho adquirido a
obtener un nuevo registro cuando el signo solicitado se encuentra comprendido en una prohibición legal.
Cada solicitud debe ser examinada atendiendo al signo en su conjunto y a los productos o servicios
concretos para los cuales se pretende protección

Que, por consiguiente, la eventual coexistencia de signos que contengan el vocablo "EXPO" no
demuestra que la expresión "EXPO GOURMET" posea aptitud distintiva para los servicios especÍficamente
solicitados. Antes bien, la utilización generalizada de términos como "EXPO" y "GOURMET" en el ámbito de
exposiciones y ferias gastronómicas evidencia su carácter descriptivo y la necesidad de mantener dichos
elementos disponibles para todos los operadores del mercado.---

Que, la protección marcaria no puede recaer sobre expresiones necesarias o usuales para que
terceros puedan identificar, describir o promocionar legítimamente servicios de Ia misma naturaleza.
Admitir el registro exclusivo de "EXPO GOURMET" para "servicios de una exposición y feria
supondría restringir injustificadamente el uso de una expresión descripüva respecto Q-uqa
otros prestadores u organizadores pueden desarrollar.-------------

et"
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Resorución"'Lt§ 5
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1184 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9 Y N9 527
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 202I, DICTADAS POR LA OMTCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N"
38524 IaOIS,SOLICIIADO POR KELLDRIN TNDUSTRIAL LTDA.-...---

Que, corresponde a esta Dtrección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo *TORNADE" y la
solicitud de registro de la marca "THORNADO', se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo
orden de la letras que posee la registrada en su denominación, siendo asÍ idéntica a la marca antecedente,
sólo agrega la letra H intermedia, e introduce el cambio de la letra E por la letra O. En el srguiente cotejo se

puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

THORNADO (marca solicitante), y

TORNADE (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podrÍa causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
Ia distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca 'THORNADO" pretende obtener la cobertura para preduelas de la eLíse-5,
presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Todos los productos comprendidos en la clase O5

(Cinco)".---

Por su parte, la marca base de rechazo "TORNADE' tiene registrada la cobertura de todos los
productos comprendidos en la clase 5 del Nomenclador Internacional. Por lo gue ácilmente se colige que
el contenido de la cobertura es la misma y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas
analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, las
posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
que la firma solicitante I(ELLDRIN INDUSTRIAL LIDA ya posee el Registro de la marca "THORNADO', No
488.653 para cubrir todos los productos de la clase 03. Que, a este respecto, no se puede pasar por alto que
el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo
establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294198, el cual expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o
similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran
causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso
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Resolución N' { d*+ '» "':"

-I+ffi '*
POR I.A CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 1184 DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2OI9 Y NS 527

DE FECFIA 27 DE ABRIL DE 2O2I, DICTADAS POR I.á, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE REGIS1RO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N'
31SZ4IaOI8,,SOLICNADO POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA--..-.-

Asunción. ^ II :+ l ,' ?0?6

MSTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de KELLDRIN INDUSTRIAL LIDA, contra las Resoluciones Ns 1184 de fecha 25 de septiembre
de 2019 y Ne 527 de fecha 27 de abril de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en 28 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de KELLDRIN INDUSTRIAL

UIDA., e interpone recurso de reconsideración y Apelación en Subsidio en contra la Resolución Ns 1184 de

fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución Resoluciones Ne 527 de fecha 27 de abril de 2O2l,la Dirección de Marcas

confirmó en todas sus partes la Resolución Ns lI84 de fecha 25 de septiembre de 2019.--------

Que, en fecha 10 de junio de 2O2I, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 1l de octubre de 2021, el representante convencional de KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA.

expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
mediante providencia de fecha 12 de agosto de 2021, quedando notificada la recurrente en fecha 1l de

noviembre de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne ll84 de fecha 25 de septiembre de 2019 considera que: "(...) Que,habiéndose
realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la

marca "TORNADE", registrada con el número 391351 en fecha 2i de diciembre de 201i a favor de QUIMFA
5.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que
de conformidad al artÍculo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (,..)".---------

Que, la Resolución Ne 527 de fecha 27 de abril de 2O2l confirma diciendo: "(...) Que, corresponde a ésta

Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuesüón surge que
si bien el titular de la presente solicitud de registro cuenta con derecho adquirido en la clase O3, el caso de
autos pertenece a la clase 05, donde tanto la marca pretendida a registro y la inscrita previamente poseen
elementos gramaticales y fonéticos en común, situación que provoca riesgo de asociación o confusión para
el consumidor. Que ante los hechos señalados, entendemos que la resolución recurrida debe confirmarse,
no haciendo lugar al recurso interpuesto.(...)".-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A pnmera vista podemos
resaltar diferencias fonéücas y visuales existentes entre ambas marcas. A ésto debe sumarse que la marca de

mi mandante es una marca mixta, mientras que la marca registrada es una marca rnetiva,lo que hace
que las mismas sean plenamente distinguibles. Es por esto que al hacer, conjunto, las

diferencias son más que evidentes e indiscutibles. De la misma forma Directora
que la marca "THORNADO" de mi
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Resolución -'-1-0
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ng 1184 DE FECHA 25 DE SEMEMBRE DE 2OI9 Y N9 527

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 202I, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA" CLASE 05, EXPEDIENIE N'
38524I2OI8,SOLICNADO POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA..----.-

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un
origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuiüvo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos $o y 2o

inciso f) de la Ley N" 1294198 de Marcas; es criteno de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar Ia Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

DtREcctóN NAcToNAL DE

,w*\ PROPTEDAD
\# INTELECTUAL

PANAGUAY

Art.le

ArL2e

63

PORTANTO,
I-A DIRECTORA GENERAL TNTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUE LVE:

CONFIRMAR las Resoluciones Ne 1184 de fecha 25 de septiembre de 2Ol9 y Ns 527 de
fecha 27 de abril de 202I, dictadas por la Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca 'THORNADO Y
ETIQLJE"IA", clase 05, Expediente No 3852412018, solicitada a nombre de KELLDRIN

.\€Pfr
g.,r*ü9

NOTIFÍQUESE
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Resorución..1§6 4
POR I.A CUAL SE CONFIRMA I..A RESOLUCIÓN N" ¿T3DEFECHA 05 DE FEBRERO DE 2020, DISTADA POR
LA DIRECCIÓN OT MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "[.AYTON',
CLASE 34, EXPEDIENTE NO L9123069, SOLICITADA POR DHARMA Sá.-.---.----

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N' l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a consütuir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "CLAYTON" y la
solicitud de registro de la marca "LAYTON', se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las

6 letras que posee la registrada en su denominación, siendo asÍ prácticamente idéntica a la marca
antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas
mencionadas:-----------

"LAYTON" (marca solicitante), y
"CLAYTON" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión
auditiva que generan ambas podría causar confusión en elpúblico consumidor.-----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase ?4 que protege los siguientes
productos: todos'; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los
siguientes pIodlJslQs de clase ?4. Ia cual comprende: 'Tabaco, cigarros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros,
petacas para puros, boquillas de cigarrillos, boquillas de metales preciosos para cigarrillos, embocaduras de boquillas de ámbar
amarillo Para puros, puntas de filtro de cigarrillos, cortapuros, papel de fumar, librillos de papel de fumar, papel absorbente
para pipas; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco; botes para tabaco, cajas con humificador para puros,
cajas de metales preciosos paru puros y cigarrillos, cerillas, cajas para cerillas, ceniceros, frsforos, cajas para fósforos, cigarreras
para puros; encendedores; filtros para cigarrillos y tabacos; pipas y limpiapipas". Las marcas analizadas no solo
presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que la marca solicitada pretende proteger productos
de la misma clase de la marca base del rechazo, lo que podrÍa generar confusión al momento de seleccionar
el producto o al prestador del mismo, dado que se dirigen a un mismo üpo de público consumidor.-----------

Que, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca
contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o
asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común,
resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS
exPresa: "(...) la teorÍa de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,
especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con
marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."t

¿l'i
Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que reC

dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el rl
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y a

I OTAMENDI, ¡orge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexrs. Argentina. 2012. 8va. UO. ,U*. Orr.. ,
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poR L¿, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' aT3DEFEcHA 05 DE FEBRERo DE 2020, DISIADA poR
I-A DIREccIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE I.A MARcA "LAYToN,,
CI.A,SE 34, EXPEDIENTE NO 19123069, SOLICTIADA POR DFIARMA Sá"-.........

Asunción, 2 h stP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DHARMA S.A.

contra la Resolución N' 273 de fecha O5 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESU LTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de DFIARMA SA e

interpone recurso de apelación contra Ia Resolución N' 273 de fecha 05 de febrero de 2020, dictada por la
Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso de apelación interpuesto,

expresando agravios el apelante en fecha 03 de junio de 2020. Por providencia de fecha 08 de julio de 2020

esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "LAWON" ha

sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLAWON",
registrada con el número 348249 en fecha 16 de junio de 2011 a favor de LUIS ALBERTO ADRIANO
BENEGAS O'HARA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no
podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los

consumidores.- por lo que de conformidad al art. 6 de la Ley de Marcas, no ha lugar a lo solicitado

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que
en primer lugar, se vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente la diferencia en

cuanto a la conformación de las mismas es evidente, puesto que la solicitud rechazada "LAWON" tienen
como raíz de la denominación la silaba "LAY", donde se destaca la letra "L" al inicio de la misma; mientras
que el antecedente en cuestión CLAWON, empieza con la letra "C", resaltando de esta manera que la raiz
de la marcas en estudio están compuestas de forma diferente atendiendo el plano gramatical, con lo cual
resulta imposible alegar que se trate de denominaciones idénticas o confusas para el público
consumidor..//.. por tanto y bajo ningún punto de vista puede sosfenerse la resolución de rechazo en el
caso que nos compete, pues la marca solicitada "LAWON", posee sobrados elementos propios,los que no
se constituyen elementos prohibidos, ni denominaciones especiales, ni mucho menos seudo plagios, por
tanto, en ella se encuentran reunidos los requisitos exigidos por las leyes nacionales e internacionales para
que la misma puede registrarse.(...)"

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales

desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjuntq Jt el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solici
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Resorución*{$ § 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' ¿TSDEFECHA 05 DE FEBRERo DE 2020, DICTADA poR
LA DIREcctóN pg MARCAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollcrruD DE REcrsrRo DE LA MARCA "LAyroN,,
CLASE 34, EXPEDIENTE N' 19123069, SOLICITADA POR DFIARMA SJq"- - - - -- - - - -

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibüdad de confusión entre las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "LAYTON'
no podrá coexistir con la marca antecedente "CLAYTON', con la cual presenta más semejanzas que

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Articulo5 Se y 2e

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

Art.ls

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N" 273 de fecha 05 de febrero de 2O20, dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.2s DISPONER el archivo de la solicitud de

Acta N" 19123069, solicitada a nombre de

registro de la marca "LAYTON', clase 34,

Art.3e NOTIFÍQUESE.----------
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orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca denominativa "SATA" Clase 07 y la marca mixta base de rechazo

"SATAKE" Clase 07.----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca

solicitada "SA[A" reproduce en el mismo orden, las cuatro letras iniciales del único vocablo que conforma
la denominación de la marca antecedente "SATAKE". No obstante, la marca oponente "SATAKE" se

compone de tres sÍlabas, 'SA-TA-KE'presenta una estructura fonética más extensa y elaborada al articularse
en tres sílabas.

SATA

SATAKE

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma

manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual.
Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el

seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a

nivel visual y fonético, lo que permitirÍa su diferenciación en el mercado.----------

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean

confundibles."'. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la
balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la
presente resolución.

Que, además de todo Io mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el

titular solicitante APEX BRANDS INC. ya cuenta con Ios registros de la marca "SAIA', clase 08, bajo el N'
591171; clase 08, bajo el N' 546398; clase 09, bajo el N' 499330, clase 37, bajo el N' 499330; clase 25, bajo el N"
499229; clase 20, bajo el N" 499045; clase 06, bajo el N" 499044. Es decir, el ührlar de la solicitud de autos ya
cuenta con varios regishos concedidos bajo la misma denominación, por lo que la solicitud en curso,
sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.------------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la
marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute
la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos
marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es /a

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir de
servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas anali

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.

' "DERECHo DE MARCAS' - Jorge otamendi. 9' Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 -

el caso la

mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.'2.
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Resorución*|Q 6 5
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICIADA POR LA
ONPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAIA", CIASE
07, EXPEDIENTE NO 2956712OI9, SOLICITADO PORAPEX BRANDS, INC........-.

Asunción' lL stP 2o2o

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APEX BRANDS,
INC., contra la Resolución Ns 98 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por Ia Dirección de Marcas, y; ---------

RE SULTA:

Que, en fecha l0 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de APEX BRANDS,
INC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Ne 98 de fecha 08 de enero de 2020,
dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 09 de octubre de 2O2O fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de APEX BRANDS, INC.,
expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 08 de enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATAKE"
registrada con el número 356900 en fecha t2 de diciembre de 2011 a favor de SATAKE CORPORACIÓN.
Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfrca, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de
conformidad al articulo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)...puede resumirse la situación de
la siguiente manera, SATA Y SATAKE, más allá de algún elemento en común, son marcas claramente
distinguibles. A ello se agrega que amparan productos diferentes, no comprendidos entre si. En
consecuencia, se trata de denominaciones que puedan coexistir dado que no son suscepübles de provocar
confusión en los consumi dores. (... )". - - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la üabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el
derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la
criterio que debe primar a Ia hora de determinar si existe posibilidad de confusión
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pmnccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE sollcfruD DE REGISTRo DE r-A MARcA'sArA", cLASE
07, EXPEDIENTE N" 2956712OI9, SOLICITADO PORAPEX BMNDS, INC..........

marca antecedente "SATAKE', Registro N' 356900 en la g[gg.,Q] con la siguiente descripción de produstas:
"Máquinas y equipos para el procesamiento de alimentos, máquinas agrÍcolas, implementos agrÍcolas que
no sean operados manualmente, máquinas o equipos para embalaje o aplicación de envoltorios,
arrancadores para motores eléctricos y motores de arranque para motores a combusüón, motores
eléctricos de corriente alterna, motores eléctricos de corriente contínua, alternadores, generadores de
corriente contínua"; mientras que la marca en trámite de registro "SATA" solicitada en la pig¡qgglggg.,Ql se

encuentra limitada a; "máquinas y motores, excepto para vehiculos tenesbes'. En virtud de lo anterior,
puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los productos están claramente
especificados y diferenciados.------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las
caracterÍsticas necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro
de las prohibiciones de la Ley N' 1294198 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. --------

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución Ne 98 de fecha 08 de enero de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

Art.le

Art.2e

ArL3e NOTIFÍQUESE.----------

ffi

ORDENAR Ia prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SAIA",
clase 07, Expediente N' 2956712019, solicitada a nombre de APEX BRANDS,
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poR LA cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUcIóN N" lgzo be FECHA 17 DE DIcTEMBRE DE 2020, DISIADA
poR LA pmEccróN DE MARcAs, EN EL EXpEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRo DE LA N,fARcA
"MIAMI E¡N¡ÍOS.COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", CIASC 35, EXPEDIENTE N'32099/2019,
SOLICITADO POR S.S. GROUP S.RL..------

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión
entre la solicitud de registro de la marca "MIAMI ENVIOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA'
Clase 35 y la marca "MIAMI BOX' Clase 39, base del rechazo. En tal sentido, al efectuar el contraste
ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte en la marca solicitante una coincidencia
denominativa sustancial respecto de su elemento principal y distintivo, consistente en la expresión
"MIAMI', circunstancia que, analizada conjuntamente con la relación existente entre los servicios
involucrados, resulta susceptible de generar riesgo de confusión y, especialmente, de asociación
empresarial.-------------

En efecto, ambas denominaciones comparten íntegramente el vocablo "MIAMI', el cual ocupa la
posición inicial de los respectivos signos y constituye el elemento común mediante el cual el consumidor
puede identificar y recordar el origen empresarial de los servicios, la circunstancia de que la denominación
solicitada incorpore las expresiones "ENVIOS', "COMPRAS ON LINE" y "ON TIME" no resulta suficiente
para eliminar el riesgo de confusión o asociación, puesto que dichos términos poseen escasa capacidad
individualizadora en relación con los servicios pretendidos, al hacer referencia directa o evocativa a la
naturaleza, modalidad o caracterÍsücas de las prestaciones ofrecidas. En consecuencia, la incorporación de
términos adicionales de carácter descriptivo o evocativo no logra conferir al conjunto solicitado un grado
de diferenciación suficiente frente a la marca prioritaria "MIAMI BOX", ya que podemos observar que los
significados de las palabras añadidas no le dan distintividad suficiente con relación a la marca registrada:----

(solicitada), y

(marca base de rechazo)

MI,AMI ENVIOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA

MIAMI BOX

"ENVIOS" identifica directamente una actividad de transporte, distribución o entrega.

"COMPRAS ON LINE" alude directamente a la modalidad de adquisición de productos mediante Internet.

"ON TIME" transmite una idea vinculada con puntualidad o cumplimiento temporal.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente,
vemos que la marca en trámite de registro "MIAMI ENVIOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA"
pretende obtener la cobertura de seryisigs de la Clase 35. especÍficamente: "Importación, exportación,
comercialización de libros, articulos de infotmáüca, celulares, lentes de sol, juguetes,
Obseruación: No se reivindican derechos arclusivos sobre lapalabra ENVÍO9", Por otra
de rechazo 'MLAMI BOX' registro N' 542630 posee la cobertura para los
nomenclador internacional, tales como: "Seruicios, tales como tansporte, embalaje y

vestir.

=V
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' I92O DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICIADA
POR I.á. DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIEN]E DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MLAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N'3z}gglzo,tg,
SOLICITADO POR S.S. GROUP S.RL..-----.

Asunción.
,2 I sll ?ah

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de S.S GROUP S.RL.,
contra la Resolución N" 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, yi.--------

RE S U LTA:

Que, en fecha 16 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de S.S GROUP S.RL., e

interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020,
dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, en fecha O8 de abril de 2O2l fue dictada la proüdencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 28 de mayo de 2021, el representante convencional de S.S GROUP S.RL., expresó
agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
en fecha 29 de junio de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MIAMI BOX,

registrada con el N" 341550 en fecha 24 de diciembre de 2010 a favor de MI AMIBOX S.A. -Comentario: Que
las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una
misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artÍculo
6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".---------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) ...1a palabra MIAMI se encuentra
registrada en el rubro por varios solicitantes distintos; el examinador ha objetado el registro de la solicitud
de MIAMI en base a la denominación arriba expresada, sin embargo hemos observado que se encuentran
registradas igualmente otras marcas con la misma denominación, estos fue realizado por diferentes
titulares...//... La palabra BoX, entre sus variadas acepciones, una de ellas refiere al significado de caja,

palabra lejanamente relacionada a "ENVIOS". El público consumidor no pensará en relacionar la
vinculación entre dos palabras con significados muy diferentes, por lo que no es factible hablar de
confusión en este caso. Por otro lado, como se ha expresado arriba, el término MIAMI fue registrado por
vari os sol icitante s y coexi sten p acífic amente. (...)". - - - - - -

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" I294l98,las marcas son signos que sirven
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de consi
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 1920 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N 3}Ogglz1tg,
SOLICITADO POR S.S. GROUP S.RL.----...-

CONFIRMAR la Resolución N' 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR el archivo de Ia solicitud de
ENVIOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y
3209912019, solicitada a nombre de S.S

Art.3e

marca "MIAMI
Expediente N'
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Resorución..1-CI 6 ü
poR LA cuAL sE coNFTRMA LA REsoLUctóN N' I92o DE FEcHA 17 DE DIcIEMBRE DE 2020, DICTADA
poR LA pmrccróN DE MARcAS, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE Iá tvfARcA
"MLAMI EUVfOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA',, Clase 35, EXPEDIENTE N'32099/20t9,
SOLICITADO POR S.S. GROUP S.RL...--...

mercancfas, organización de uiajes y demás'. De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo
presentan similitud gráfica y fonética entre sus denominaciones, debe sumarse el hecho de que ambas
buscan proteger servicios relacionados. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor
y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.--

Que, ésta Dirección estima que, además del ArL 6s de la Ley N" l294l9S mencionado por el A-quo,la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohfbe el regisho de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación
que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay
riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el

consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacÍfica entre las

mismas.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o

servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
co existe nci as, no es la úni ca''.- -- - - - - - - - - - -

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sf existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas.
En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MIAMI
ENVIOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "MIAMI
BOX", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el

y el Artículo ós de la Ley N' I294l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia
inciso f)

que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexi las

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE:

' 'DERECHO DE MARCAS" - Jorge otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2ol7
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Resolución N' .¿$ J'\ .. '-f-tf f i
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Ng 550 DE FECHA 18 DE MAYO DEaOzO Y N9 1246 DE
FECHA 06 DE AGOSTO DE 2O2I, DICTADAS POR I.á, DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDTENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA" CI-ASE 29, EXPEDIENTE No 4757312019,

SOLICITADO POR CONSERVAS DANI, SAU...--...

pueden ser comprobadas por ustedes a través de su portal web. Y acredita plenamente el interés que tiene
mi mandante en que su marca sea concedida en nuestro pais. ]tttps://www.clani.es/es ...//...1,s¡ también
debemos destacar que ambas marcas coexisten pacificamente en el mercado europeo para la clase 29..//..

Acuerdo de Coexistencia suscrito entre CONSERVAS DANI, S.A.U. y COMPAGNIE GERVAIS DANONE.
También es un punto resaltante, que las firmas, han suscrito un acuerdo de coexistencia con relación a las

marcas DANI-DANY Para mejor referencia de la Señora Directora, adjuntamos una copia del mencionado
acuerdo, el cual evidencia, que por parte del titular de la marca base del rechazo, no se obsewa que el
eventual registro de la marca soficitada cause algún perjuicio a su marca previamente registrada en nuestro
pais.(...)"---

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

interpuesto

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones
obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión
agravios el "ACUERDO DE COMPROMISO" que expresa cuanto sigue: "(...) Anbas partes son conscientes de
que pueden producirse y de hecho ya se han producido algunos pequeños conflictos registales entre sus
marcas, especialmente enbe las marcas consrsfenfes en la denominación DANI (por parte de Conseruas
Dani S A) y marcas con la raÍz "DAN" (por pate de Compagnie Geruais Danone) y desean solucionar estos
conflictos, en lo posible de una vez por todas, en todo el mundo, en evitación de gastos y molesüas para
ambas partes, dado que consideran que las actividades comerciales de ambos Grupos parecen claramente
diferentes y versan sobre productos üstintos. Como consecuencia de lo anterior, ambas partes, con su
mejor voluntad, establecen lo siguiente: 1- Compagnie Genais Danone no tiene inconvenientes y
autorizará marcas DANI de Conseruas Dani S. A o de su grupo en cualquier paÍs del mundo, siempre que
éstas marcas se limiten en Ia fotma que pueda ser precisa, en su registo y en su uso, para distinguir
exclusivamente, "conservas, congelados y refrigerados de pescado y marisco, conseruas de frutas y
vegetales y especias" productos que normalmente se incluyen en las clases 29 y 30 del uigente Nomenclátor

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por
traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo
de actuaciones. ---------

Que, es importante mencionar que conforme se verifica en el Sistema informático la firma
CONSERVAS DANI Sá"U. ya es titular del Registro de la marca DANI Y ETIQUEIA, ( @ ) para la clase

30, Registro 502.880 de fecha 16 de abril de 2020.----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección
la marca solicitada y que la misma coexsta con el antecedente, puesto que

acordado la presencia de las mismas en el
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POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 550 DE FECT{A 18 DE MAYO DE2O2O Y NS 1246 DE
FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 4757312019,
SOLICTTADO POR CONSERVAS DANI, SA.U......-.

Asunción, 2 tr StP 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante
convencional de CONSERVAS DANI, S.A.U., contra las Resolucrones Ns 550 de fecha l8 de mayo de 2020 y
Ne 1246 de fecha 06 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ------------

RESULTA:

Que, en 28 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de CONSERVT\S DANI, SAU.,
e interpone recurso de reconsideración y Apelación en Subsidio en contra la Resolución Ns 550 de fecha 18

de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-

Que, por Resolución Ne 1246 de fecha 06 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas confirmó en todas
sus partes la Resolución Ns 550 de fecha 18 de mayo de 2020.----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021, fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 25 de enero de 2022, el representante convencional de CONSERVAS DANI, SA.U.
expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver
mediante providencia de fecha 14 de febrero de 2022. quedando notificada la recurrente en fecha 1l de
noviembre de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Ne 550 de fecha 18 de mayo de 2020 considera que: '(..) Que, habiéndose realizado
la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca
"DANY", registrada con el número 479500 en fecha 07 de marzo de 2019 a favor de COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que
de conformidad al artículo 6p de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a Io solicitado (...)".---------

Que, la Resolución Ns 1246 de fecha O6 de agosto de 2021 confirma diciendo: "(...) Que,las marcas en

pugna presentan en la composición de su denominación elementos en común, específrcamente "DAN",

con una variación en la última letra de ambas denominaciones, de las cuales terminan en "I' la marca
solicitada, "Y" para la marca antecedente, se concluye que fonéticamente son iguales. Sumado a ésto la
cobertura de productos de la clase 29 que desea proteger. En consecuencia la objeción por la cual se
dispuso el rechazo de la solicitud persiste en cuanto a la falta de requisito de distintividad para la clase
solicitada, por lo que consideramos que continúa el riesgo de confusión.(...)".--------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) La empresa de mi mandante
CONSERVAS DANI, S.A.U., es una empresa con amplia trayectoria y experiencia
Esta empresa cuenta con 50 años de trayectoria en el mercado de las
envasados. Tanto la trayectoria de mi mandante como la amplitud de

ílsf/§

q
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Resorución..+0 6 7
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N9 550 DE FECFIA 18 DE MAYO DE 2O2O Y NS 1246 DE
FEcHA 06 DE Acosro DE 2021, DIC'TADAS poR LA otR¡cctót¡ DE lvfARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE
SoLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N" 4757312019,
SOLICNADO POR CONSERVAS DANI, SA.U.----.-.

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la
solicitud de registro de marca "DANI Y ETIQUETA" es viable, por lo que corresponde revocar la resolución
recurrida.--

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art.le REVOCAR las Resoluciones Ns 550 de fecha l8 de mayo de 2020 y Ne 1246 de fecha
06 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas.

ArL 2s ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DANI Y
ETIQUEXA", clase 29, Expediente No 4157312019, solicitada a nombre de CONSERVAS

Art.3e NOTTFIQTJESE.---------- \
1.
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Resorución.'1-t-6 I
poR L¿. cuAL sE coNFTRMA LA RESoLUctóN N' 66I DE FEcHA 21 DE MAyo DE 2020, DrgrADA poR LA
omrcctóN DE MARcAS, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE LA MARcA "supREMo",
CLASE I, EXPEDIENTE N' 529I5I2OI9,ANOMBRE DE ECO TRADING Sá'. ---.--.--

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SUPREME" y la
solicitud de registro de la marca "SUPREMO", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden
seis de las siete letras que posee la registrada en su denominación, siendo asÍ idéntica a la marca

antecedente, sólo introduce el cambio de la letra E por la letra O. En el srguiente cotejo se puede corroborar
la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----------

SUPREMO (marca solicitante), y
SUPREME (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes
elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
solicitud de la marca "SUPREMO" pretende obtener la cobertura para plgdl]lles de la clase l, presentando
su solicitud con la siguiente descripción: "Fertilizantes agrÍcolas, comprendidos en la clase Ol (UNO)". -------

Por su parte, la marca base de rechazo "SUPREME" tiene registrada la cobertura de TODOS los
productos comprendidos en la clase I del Nomenclador Internacional. Por lo gueácilmente se colige que
el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas

analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase I, Ias

posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacÍficamente en el mercado atendiendo
que, existen marcas ya concedidas en el mercado, que contienen las denominaciones
SUPREME/SUPREMO, a nombre de diferentes ütulares; cabe mencionar que realizada la verificación en el

Sistema Informático se ha constatado que las marcas registradas corresponden a clases totalmente
diferentes y no relacionadas entre sí; por lo que, esta dependencia administrativa considera que la solicitud
de registro de la marca "SUPREMO", no podrá coexisür con la marca antecedente "SUPREME", con la cual
presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus pladuslgs

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de Ia Ley 1294198, el cual
expresamente prohÍbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa

marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca regi era tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la entre
las mismas.
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Resorución..1# 6 I
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N" 661 DE FEcHA 2t DE MAyo DE zozo, DICTADA poR LA
OMPCCTÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPREMO",
CLASE l, EXPEDIENTE N' 529l5l20l9,A NOMBRE DE ECO TRADING SJq" ---------

Asunción, 2 I, S[ir 2l2b

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ECO TRADING SA
en contra de la Resolución N' 661 de fecha 2l de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -------

RESU LTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de ECO TRADING S.A.
e inte¡pone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N' 661 de fecha 2l de mayo de 2020, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 13 de octubre de 2021, el representante convencional de ECO TRADING S.A expresó
agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha
01de noviembre de 2021.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SLIPREME",

registrada con el número 3ó2795 en fecha 23 de mayo de 2012 a favor de CONTINENTAL GRAIN COMPANY
Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia
pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de
conformidad al artÍculo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" ---------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiestai "(...) Que en primer lugar se puede
notar la diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, si bien ambas
fueron solicitadas en la clase Ol, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que
la marca solicitada por mi principal se enfoca especÍficamente en Fertilizantes agrícolas, mientras que la
marca SUPREME, Registro N' 362.795 cubre todos los productos de la clase 01...//... Un punto más que
importante lo consütuye el hecho de que existe una coexistencia manifiesta de varias marcas, ya
concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de denominaciones que contienen
integramente la palabra SUPREME, como asÍ también la palabra SIJPREMO, con lo que se demuestra que
tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único ütular....(...) ". -------------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de conside
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o i

€
\

bilidad

derecho a constituir una marca.
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POR LA CUAL SE CONFIRMA I.A, RESOLUCIÓN N' 66I DE FECHA 2I DE MAYO DE 2020, DICTADAPORLA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPREMO",
CLASE I, EXPEDIENTE N' 5Z9I5I2OI9,A NOMBRE DE ECO TRADING SA. ---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter

eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6e y 2e

inciso f) de la Ley N' 1294198 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde
confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las mismas.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPTEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución N' 66I de fecha 2l de mayo de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ArL le

Art.2e

Art.3e

ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de Ia marca'SUPREMO', clase l,
Expediente N" 52915/2019, solicitada a nomb_¡rdeICQ TRADING SA.- - - - - - - - - -
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Resorución-"+{L# ,.#

poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" r5o3 DE FEcHA 06 DE NoVIEMBRE DEZozo,DIcrADA
PoR T.A, pmEccIÓN DE MARcAS, EN EL EXPEDIENTE DE SoLICITUD DE REGISTRO DE I-A MARCA
"MOKAP y ETIQUE"IA", CLASE 25, EXPEDIENTE N" 7378412019, SOLICITADO POR HECTOR SEBASTLAN

CAMPOS DACK IORGE ANTOMO TAMPERT AYALA. LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAKY MARCELO

RUBEN RUIZ DI,AZ MACIEL....

Que, tal como lo expresa el Art. I de la Ley N" 1294198,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MOKAJEANS'y la
sohcitud de registro de la marca "MOKAP Y ffiQUE"IA", se advierte que el único elemento en la marca
solicitante es la adición de la letra "P", la cual presenta una estructura idéntica a la marca registrada. Es asÍ,

que la denominación de la marca en trámite de registro no posee otros elementos que le proporcionen una
identidad visual propia y distintiva en relación a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede
corroborar la similitud gráfica y fonética entre las denominaciones mencionadas:----

"MOKAP Y ETIQUETA"

"MOKAJEANS"

(marca solicitante), y

(marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes
entre sÍ, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que Ia impresión
auditrva que generan ambas podrÍa causar confusión en elpúblico consumidor.-----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar
la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la
cobertura de la marca base de rechazo "MOKA IEANS" registrada bajo el Ns 454631 posee Ia cobertura de

Pladuclqs correspondientes a la clase-Zltales como; "Prendas de vestir. No se reivindican derechos sobre la
palabra Jeand, del nomenclador internacional; mientras que la marca 'MOKAP Y ETIQUETA" en trámite de

registro, pretende obtener la cobertura de "Todos los producfos "de la misma clase. Las marcas analizadas

no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas se encuenEan
compartiendo la misma clase del nomenclador intemaciond. Este hecho aumenta significativamente la

posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos,
lleguen a la conclusión de que los artículos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual
podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de los mismos.

En cuanto a los elementos figuraüvos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las

denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese senüdo, las eü
marcas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, como se puede cotejar a contin

Marca solicitada Marca oponente

,Q ,
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POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N'I5O3 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEhOZO,DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MOI(AP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N' 737U12Ot9, SOLICITADO pOR HECTOR SEBASTLAN
CAMPOS DACK JORGE ANTOMO LAMPERTAYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAKYMARCELO
RUBEN RUIZ DI,AZ MACIEL....

Asunción, 2 I, St[] 2[]20

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de abogado de los
Señores HECTOR SEBASTLAN CAI\,IPOS DACK IORGE ANTONIO LAMPERTAYALA, LEANDRO FEDERICO
CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL contra la Resolución N' 1509 de fecha 06 de
noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;------------

RESU LTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presentan por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
HECTOR SEBASTI,AN CAMPOS DACK IORGE ANTONIO I..AMPERTAYALA" LEANDRO FEDERICO CAMPOS
DACAK Y MARCELO RUBEN RLJIZ DIAZ MACIEL e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'
1509 de fecha 06 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 26 de febrero de 2021, se presentan por derecho propio y bajo patrocinio de abogado
HECTOR SEBASTLAN CAMPOS DACK JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS
DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL y expresan agravios; y esta Dirección llamó autos para
resolver en fecha en fecha 09 de abril de 2021.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(..) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes
de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MOKA IEANS", registrada con
el número 454631 en fecha 23 de enera de 2018 a favor de NAM IM LEE BAEK, Comentario: Que ambas
denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase,
sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6s de la Ley

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: " (...) Que esta secretarÍa ha objetado a

los solicitantes en estos autos, con respecto al registro de la marca "MOJAVE", registrada a nombre de
ANGELA CUBILLA DE FLORES..//.. El examinador ha objetado el registro de la solicitud de MOI(AP en base
a la denominación arriba expresada, sin embargo hemos observado que se ha registrado en los últimos días
una denominación mucho más similar, la cual es la siguiente: MOJARENA, solicitante Nicia Paola Sanabria
Guanes, Registro N' 51672ó...//... por lo que si ésfas denominaciones pueden coexistir pacificamente, con
mucha mayor razón lo será "MOKAP"(...)".-----------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la
inte¡puesto



DIRECCIóN NACIONAL DE

.É \, GOBIERNO DEr. I PARACUÁI
K/ peneGUAY I nxuÁl#*\ PR0PIEDAD

§d INTELECTUAT
PARAGUAY

Resolución*'# U #
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcIóN N' r5o3 DE FEcHA 06 DE NovIEMBRE DE zo2o, DIc'rADA
poR LA pnpcctóN DE NáARcAs, EN EL ExpEDIENTE DE sollctruD DE REGISTRo DE LA N,fARcA

"MOKAP Y mQUETA:, CLASE 25, EXPEDIENTE No 737U12O19, SOLICIIADO POR HECTOR SEBASTLAN

cAMpos DACK JORGE ANTOMO IáMPERT AYALA,, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAKY MARCELO
RTJBEN RI.JIZ DI,AZ N,TACIEL.---

ArL 2e ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MOKAPYETIQUETA",
Clase 25, Expediente N" T37Ul2Ol9, solicitada a nombre de FIECTOR SEBASTLAN

CAMPOS DACK IORGE ANTOMO IátvlPERT AYALA" LEANDRO FEDERICO

CAMPOS DACAKY MARCELO RIJBEN RUIZ DIAZ MACIEL..-.-------

ArL 3s

--\
i.
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Resorución*.Jji. ffi ffi
POR LA CUAL SE CONFIRMA Iá. RESOLUCIÓN N' I5O3 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DISTADA
POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA
"MOKAP Y ETIQUEf,A", CLASE 25, EXPEDIENTE No 737U12O19, SOLICmADO pOR HECTOR SEBASTIAN
CAMPOS DACK JORGE ANTOMO LAMPERTAYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAKYMARCELO
RUBEN RVIZ DIAZ MACIEL....

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6s de la Ley N' 1294198 mencionado por el A-quo, la
solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294198, el cual expresamente
prohfbe el registro de signos idénücos o similares para los mismos productos o servicios, o paraproductos
o servicios üferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca,
situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo
determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos
claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal
que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre
las mismas.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se

refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: " La esencia de una marca está en el
poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idénüca.
La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o
servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de
coexistencias, no es la única"].-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones
dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo
a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto
realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que
arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión enEe las marcas en pugna. En
conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MOKAP Y
ETIQUETA' no podrá coexistir con la marca antecedente "MOKA JEANS", con la cual presenta más
semejanzas que diferencias.---------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter
eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el ArtÍculo 2s inciso 0
y el ArtÍculo 6s de la Ley N' I294l98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que
corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacÍfica entre las

mismas.----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE I-A PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

Art.le

' 'DERECHO DE MARCAS" - forge Otamendi. 9" Ed.. CABA, Abeledo Peffot,2017

Dirección de
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ResoruciónN'I Ü7 0
poR LA cuAL sE REVocA LA RESoLUcIóN N" u73 DE FEcHA 27 DEAGosro 2020, DIcTADA poR LA
omrccróN DE MARcAs, EN EL EXPEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE I-A N,fARcA "BLrTRIx",
CLASE 05, EXPEDIENTE N' 83479/2019, SOLICITADO POR QUIMEA SA...........

AsÍ, mientras BUTRIX puede pronunciarse aproximadamente como BU-TRIX, BUSTRIX introduce el

grupo consonánüco "BUST-", produciendo una sonoridad diferente; la presencia de la consonante /S/
genera una diferencia perceptible en la pronunciación, especialmente al comienzo de la denominación, por
tanto, aunque ambas terminan en 'TRX", el consumidor no percibe únicamente la terminación, sino la
impresión fonéüca global de la marca

De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al

pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es

similar.

BUTRIX

BUSTRIX

(solicitada), y

(marcabase de rechazo)

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. forge Otamendi, en su obra DERECHO
DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una particula de uso común no puede ser
monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. Eltitular
de una marca que contenga una partÍcula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad," ya que entonces se estaria
otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario". Por ello, se colige
que podrÍa darse una coexistencia pacÍfica entre las mismas.----

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca
solicitante ha limitando su cobertura a: "Medicamentos psicotrópicos" de productos comprendidos en
clase 5; y la marca base del rechazo se encuentra registrada para cubrir productos de la clase 5: "Vacunas

para uso humano"; es muy importante señalar que los medicamentos psicotópicos no pueden ser vacunas,
ya que son dos categorÍas de sustancias completamente diferentes por su función, su mecanismo de acción
y su objetivo médico. Vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta
dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por
rechazada la solicitud de autos.

Que, al respecto,las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"señalan cuanto
sigue: "(...) N analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es
necesario tener en cuenta el grado de atención que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../...E1
grado de atención de un consumidor puede depender del tipo de producto o seruicio de que se trate, y si el
consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores gue operan en un campo
profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o
servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. tJn factor que determina el grado de
atención del consumidor es su nivel de implicación en la compra de un producto o servicio. Esto a s:t vez
puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la
importancia de la compra de un producto o servicio, mayor será la atención del comprador. Esto, a su vez,
tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea conñtndido o engañado ante imilares.
Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que
servicios que son caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peli,
compras de productos como un automóvil o una computadora, o servicios como

[hf. Cl

o
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Resolución*.4+,-, ii
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N'1173 DE FECHA ZZ PE NCOSTO 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B(JTRX",
CLASE 05, EXPEDIENIE N 8347912019, SOLICITADO POR QUIMEA SA----------

Asunción' 
2 t, stP 2026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma QUIMFA
S,A. contra la Resolución N" 1173 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; --------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma QUIMEA
SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1173 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada
por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 07 de julio de 2023, el representante convencional de QUIMFASA. expresó agravios;y
esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha I de agosto de2023.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca BUTRIX ha sido
presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de
antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca BUSTRIX
registrada con el número 404715 en fecha 10 de octubre de 2014 a favor deGlaxosmithkline Biologicals S.A.

fBEf. Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénücas, muy semejantes, no podrán tener
coexistencia pacÍfica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo
que de conformidad al articulo 6s de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado':-------------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Si bien existe similitud, entre la
marca solicitada y el antecedente, vale decir, que éste último viene coexisüendo en el mercado, desde hace
varios años, con otras marcas similares, teniendo como referencia entre ellas una sola letra, por lo tanto, no
vemos impedimento alguno para que BUSTRIX y BWRIX puedan hacerlo en el mercado comercial de
maneÍa holgada y sin causar daños al público consumidor..//.. Cabe señalar que existe una variada
jurisprudencia sobre marcas que coexisten en la misma clase 05, denominaciones casi o más similares entre
sí, que estuvieron enfrentadas incluso en litigio y que finalmente fueron concedidas a nombre de
diferentes titulares por que se ha concluido que No existia confundibilidad entre las mismas. "(...).-------- ---

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, Ias marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si exste posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BUTRIX" y
rechazo 'BUSTRIX", la incorporación de la letra "S" no constituye simplemente un elem
desde el punto de vista fonético, porque modifica la articulación de Ia primera parte de la
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Resoruciónlr'f$J 0
POR I.A CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N" II73 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE I.A MARCA OB(JTRIX",

CLASE 05, EXPEDIENTE N. 8347912019, SOLICTTADO pOR QUIMFA SA.----------

financiero, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de
productos como los medicamentos, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción
médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a
las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, como los alimentos básicos y
productos si mi I ares.l (... ) ". - - - - - - - - - -

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las
decisiones de Ia Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia
que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro de la marca
BUTRIX deviene viable mediante una aplicación armónica y proporcional de la normativa vigente. Al
respecto, el artículo 6" de la Ley N" 1294198 faculta expresamente a la Dirección a conceder el registro de
forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del solicitante, señalando que:
"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca
idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al
solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registo solicitado podrá
concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una
limitación para determinados productos o servicios, cuando no se jusüfrca una denegación total...

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la
marca solicitada es un signo con caracterÍsticas propias, y que no eúste riesgo de confusión ya que,
analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo
anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. - -- --- - -- - - -

Art.le

Art.2e

PORTANTO,
LA DTRECTORA GENERAL TNTERINA DE TA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RES UELVE

REVOCAR la Resolución N' 1173 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.-

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
'B(JTRIX", clase 05, Expediente N" 8347912019,

sA.----------
solicitada a nombre de QUIMFA

ArL 39 NOTIFÍQUESE por Cédula.

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el exumen de marcas en Paraguuy, p. 303 . Disponible en:
https: ri urvrv.di napi.gov.ov,iuorlal/vJ/prt¡uicdad-i ndustrial/nrarcasldircctriccs
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poR LA cuAL sE REVocA r.¿. RESoLUcIóN Ne r3gzDEFEcFLA 2l DE ocruBRE DE 2020, DIcTADA poR
LA DIREccIÓN DE MARcAs, EN EL ExPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE Iá MARCA
'NEUTROSKIN CARE Y ETIQUEXA", Clase 03, EXPEDIENTE N'86219/2019, SOLICIADO POR INDUSTRIA
t¿. PoPULAR Sá"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, tal como lo expresa el Art. I de Ia Ley N" l294l98,las marcas son signos que sirven para distinguir
productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad
del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el

derecho a constituir una marca.

DtREccróN NACToNAL DE

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de

ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los pledUefss que

preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de

marca "NEUTROSKIN CARE Y
pretende amparar, debemos

los oroductos oue solicita o se

refiere a caracterÍsticas propias de los 4!k!@ que se desea amparar.

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de productos de la Clase 3 del nomenclador
internacional, tales como: Jabones y geles para la higiene personal, comprenüdos en Ia clase 03 (?RES)'.

En ese contexto, la denominación "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA" debe analizarse como un conjunto,
sin Ia fragmentación artificial del signo; considerada su integridad, presenta suficiente capacidad distintiva
para constituirse en marca respecto de productos comprendidos en la clase 03, puesto que no constituye el

nombre genérico de ninguno de los productos que pretende distinguir, ni constituye una designación que
los demás comerciantes necesiten utilizar para identificar sus propios productos.-

Que, además la solicitud de la denominación NEUTROSKIN CARE cuenta con una etiqueta que le
otorga especialidad y novedad; una impresión de conjunto novedosa al registro solicitado, como se puede
apreciar a continuación:----------

trfeutto
Skincare

AI respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGIJAY"T señalan cuanto
sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los
productos o servicios especificos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un

término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo
para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegarÍa el registro a las palabras
siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: o

"ALGODÓN" para telas o productos textiles; o "MANZANA" para productos frutales o confrturas y compotas
de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no
necesaria para productos como computadoras o disposiüvos electrónicos. El térmi.

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Dit'ccticcs para el examen de marcas en Paraguu¡,, p. 109. Disponible en:

httr;s: i rrvrvrv.di napi. tov.pyi l,lortal/v3lPropicdad-industrial/nrarcas,/di rcctriccs



DIRECCIÓN NACIONAL DE

ú*-,g PRoPTEDAD
\P INTELECTUAL

PARAGUAY

V*\ GOBIERNOnsT I PARAGUÁI
§I PARAGUAY I REKUAI

Resolución*._$$ 7 Í
POR LA CUAL SE REVOCA I.A RESOLUCIÓN N9 1392 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DEaO}O,DICIADA POR
LA DIRECCIÓT.¡ DE T,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA N4ARCA
"NEUTROSKIN CARE Y ETIQUEf,A", Clase 03, EXPEDIENTE N'86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRIA
L-A. POPUT¿,R SA.---------

Asunción, 2 ,, Sip ZüZE

MSTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional INDUSTRIA LA
POPULAR S,A-, contra la Resolución Ns 1392 de fecha 2t de octubre de 2020, dictada por la Dirección de
Marcas, y; - -- -- - -- - - --

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de INDUSTRIALA
POPULAR S"{- e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Np 1392 de fecha 2l de octubre
de 2020, dictada por Ia Dirección de Marcas.-

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022, el representante convencional de INDUSTRIALAPOPULAR
SA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada Ia expresión de agravios y llama autos para
resolver en fecha 13 de diciembre de 2022.--------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de
registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la
Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la
siguiente prohibición "Art. 2 Inc. e )... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre
genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio." La denominación e¿ su traducción al
español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-,
En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.il-------------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) ...es falsa la afirmación del
A'quo, al decir que la denominación solicitada carece de distintividad, puesto que cuenta con una exclusiva
y única eüqueta, que hace que la marca sea reconocida por el consumidor en cualquier momento...//... Que,
además mi principal es propietario de la marca NEUTRO SKIN CARE Y ETIQUETA, conforme copia de los
registros concedidos en el extranjero que acompaño con este escrito..//.. es por ello que la firma INDUSTRIA
LA POPULAR, S.A. en uso al derecho que le ampara, solicita en nuestro pais el registro de su marca, para
poder proteger la misma y gozar de las garantÍas otorgadas por Ley..//.. Que la solicitud de mi representada
es una maÍca conocida a nivel mundial, existiendo todo medio de pruebas que lo comprueben, desde redes
sociales tales como: Instagram, Facebook, Youtube, y Linkedin, así también aparece en el buscador de

busca extender la protección marcaria a nivel mundial de un signo que es explotado
Google. Dichos documentos se acompañan con éste escrito. Que, el Registro pretendido en



DIRECCIÓN NACIONAL DE( .\PROPIEDAD\i}P INTELECTUAL
PARAGUAY

LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE
"NEUTROSKIN CARE Y ffiQUEIA', Clase 03, EXPEDIENTE No

ArL 39 NOTIFÍQIJESE. ------.---

.W .'\. GOBIERNO nn¡. I PARAGUÁI
\{1 PARAGUAY I Rr,ruÁr

Resolución N' i

a

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N9 1392DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR



DIRECCION NACIONAL DE

V^iN PROPIEDAD
\+ÁP INTELECTUAL

V ."-\ GOBIERNO onr PARAGUÁI
\I PARAGUAY i REKUAI

PARAGUAY
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POR I.A CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN NS 1392 DE FECHA 2I DE OCTUBRE DE 2020, DISIADA POR
LA DIRECCIÓN DE N,ÍARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA IVIARCA
"NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N" 86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRTA
LA POPUIAR Sá..--------

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual,
coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará
confrere aptitud distintiva al signo. (...)".- ------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto,lo que
dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa,
insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las
características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios
para Iograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la
naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa,
dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, lÍnea de servicios o
el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se
refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea
divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos
evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o
caracteristicas. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo
contrario, la marca serÍa engañosa. El signo descriptivo también designa esfas mlsm as caracterÍsticas,
funciones, destino, origen, calidad, companentes, etcétera. La diferencia está en que la designación
descriptiva es la necesaria o usual para aquello gue se describe. La evocaüva siempre tendrá e,n su
conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse t)na marca
evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir caracteristica alguna
de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las
designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definenno directamente el
objeto en causa, sino la categoria, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a Ias consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las
características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de
las prohibiciones de la Ley N" 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls

ArL 2s

REVOCAR la Resolución No 1392 de fecha 2I de octubre de 2020 dictada por la
Dirección de Marcas.

ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de
"NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 3, N' 8621912019,
INDUSTRIA LA POPUIAR S-A.- -- -- - ---.
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MAGNUM IP HOLDINGS B.V..-..--

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Continua alegando: "Que,

analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" y la marca oponente "BON BON

BUM", se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra por tres silabas,

mientras que el oponente se encuentra compuesta por tres palabras, donde ambas comparten la partícula
BON, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se
genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas Ltna a continuación de otra,
tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra"..//..Finalmente, la A-quo
señala que "Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe
una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasÍa
evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará
que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo."..//..Con lo antes transcripto se
demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que
tuvo en cuenta, principalmente llama nuestra atención como en dicha Resolución se ha omitido el hecho
de que las bases para nuestra oposición fueron las marcas "BON BON BUM" y "BOMBAB{JM" y no
solamente la marca "BON BON BUM" como lo resuelto por la A-quo, además tampoco se tuvo en cuenta la
similitud que se da en los distintos planos de las marcas en pugna, aseverando la existencia de elementos
diferenciadores, y de una supuesta coexistencia con otras marcas ya registradas que sin embargo éstas sí
poseen otras particularidades que la hacen distintivas y, basa su decisión en una norma que, interpretada
correctamente y no de manera arbitraria, protege los derechos de mi mandante contra el registro de signos
idénücos o similares que puedan causar riesgo de confusión contra su marca.-(...)". ---------

Que, contesta la expresión de agravios la oponente y, entre otros argumentos, expresa: "(..)
....Asimismo, la oponente pone de manifiesto que las marcas en conflicto en autos son confundibles debido
a que se encuentran en una misma clase. No obstante, tal como puede ser comprobado en la base de datos
de la Dinapi, la marca BON BON BUM de la oponente ampara lo siguiente "Caramelos, chupetas e incluso
chupetas rellenas con chicle" mientras que la marca KIBONBON pretende amparar "Helados cremosos;
helados de agua; productos de confitería congelados, comprendidos en la clase 30 (TREINTA) de la
Resolución Np 2 del año 2O19", tal como se desprende de los antecedentes de autos, tratándose de
productos diferentes, con una distinta materia y, sobre todo, que no compiten entre sí..//..Pero más allá de
todo lo ya expuesto, cabe mencionar que la autoridad administrativa ya se expidió sobre la confundibilidad
de la marca KIBON con otra marca que también utiliza la partícula BON como parte integrante. AsÍ, en fecha
23 de Noviembre de 2023, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución Ne 995/202i, por
la cual declaró improcedente y no hizo lugar a la oposición deducida por la firma ALICORP ARGENTINA
S.C.A. contra la solicitud de registro de la marca KIBON, clase 30, Expediente Ne 2139273, solicitada por
Unilever Holdings 8.V., en base a una supuesta confundibilidad con la marca OKEBON, disponiendo la
prosecución de los trámites de registro de aquella. El original de la mencionada resolución obra en los
archivos de la Dinapi. A través de la misma salta a la vista el acertado criterio que maneja la autoridad
marcaria. -(...)". - - - - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso

Que, en primer término, las marcas en cuesüón deben ser analizadas en su
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje larvi

interpuesto.
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POR Iá CUAL SE CONFIRT,ÍA I.¿, RESOLUCIÓN N' 1275 DEFECHA 12 DE NOVIEMBIiE DE IO}4,DICTADA
POR I.A DIRECCIÓN DE ASUNTOS TVÍARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITI.'D DE
REGISIRO DE I-A MARCA "KIBONBON', CIASE 30, EXPEDIENTE N'38287/202I, SOLICITADO POR
MAGNUM IP HOLDINGS B.V.--...

Asunción, l lr Sip ?026

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COLOMBINA Sá"
contra la Resolución N' 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos
Marcarios Litigiosos, y; ------------

RE SULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de COLOMBINA
SA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha l0 de junio de 2025, el representante convencional de COLOMBINA S.A. expresó
agravios; dictándose en fecha ll de junio de 2025la providencia por la cual se tiene por presentado el
escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 22 de agosto de 2025, el representante convencional de UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

contestó Ia expresión de agravios

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 26 de agosto de 2025.--

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la
solicitante "KIBONBON" y la marca oponente "BON BON BUM", se advierte que la solicitud de registro se
encuentra compuesta por una palabra con tres sílabas, mientras que el oponente se encuentra compuesta
por tres palabras, donde ambas comparten la particula BON, pero de uso común como se analizará en el
párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final,
debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que
generan ambas es diferente una de otra..//..Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la
posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que
entre las denominaciones KIBONBON (solicitada), y BON BON BUM (marca base de oposición), existen
otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese senüdo, según la búsqueda
realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BG BON
GUSTO, Registro n.p 554.558, BON APETIT, Registro n.p 486.329, BON GOURMET, Registro n.e $6.168, BON
MATIN, Registro n.s 435.429, BON O BON, Registro n.e 542.917, BONACREN, Registro n.p 483.596, BONIBON
Registro n.p 533.893 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia tro del
mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar vocablo
con el cual ya coexiste previamente.(...)",
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poR L-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N' 1275 DE FEcHA 12 DE NovtEMBRE DEaua4,DICTADA
poR LA pm¡ccróN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE

REGISTRO DE Tá, MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDIENTE N" 38287/202I, SOLICMADO POR

MAGNUM IP HOLDINGS B.V.----.-

Art. le

Art.2s

CONFIRMAR la Resolución N' 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud
"KIBOMON', clase 30, Acta N" 3828712021, solicitada

de registro de la marca
a nombre de la firma

ArL 3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- j
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POR I.A CUAL SE CONFIR}VÍA T¿, RESOLUCIÓN N' 1275DE FECHA 12 DE NOVTEMBRE DE}O}4,DISIADA
poR L-A omrcclóN DE ASUNToS MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDTENTE N'38287/202I, SOLICITADO POR
MAGNUM IP HOLDINGS B.V.-----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" Clase 30 y y las
marcas oponentes "BON BON BUM" clase 30 y "BOMBABUM" Clase 30, se evidencia que en la
denominación cuyo registro se solicita, comparten únicamente el vocablo .BON', lo cual deviene
irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades
ortográficas señaladas se genera una diferencra fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación
de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. En el siguiente cotejo se

puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.--

KIBONBON

BON BON BUM / BOMBABUM

(marca solicitada), y

(marcas oponentes)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios
del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica gue esas marcas sean
confundibles.d Así las cosas, vemos que el hecho de compartirun signo, no es elemento suficiente para
inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en
conjunto en la presente resolución. -----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe
coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones
KIBONBON (solicitada), y BON BON BUM y "BOMBABUM (oponentes), se comparte el vocablo "BOM",
existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la
búsqueda realizada en el sistema informático de la Insütución, también se encuentran registradas en la
clase 30, las marcas: BON MATIN, Registro N" 435429 a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V; BON ROLL,
Registro N' 605077 a nombre de OPEN-TYPE IOINT- STOCK COMPANY; BOMBONESSY, Registro N'450080
a nombTe de MARÍA ERCILIA DE JESÚS PINO REAL - JoSÉ RAMÓN ALCAZAR; BoN o BoN, RegistTo No

542917 a nombre de ARCOR S.A.I.C.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro
del mercado y que mal podrÍa el titular de Ia marca oponente pretender utilizar con exclusividad un
vocablo con el cualya coexiste previamente. ----:-------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características
propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente
entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, 'rmar la resolución

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD

RE SUELVE

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca§' Editorial La Ley. Asunción. 2013.

recurrida.
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signo 0, lo cual es completamente irrelevante ante una visión de conjunto. Mientras que en el caso de la
marca DESATA LA BESTIA, el elemento principal y protagónico de ella, es extremadamente similar a la
totalidad de la marca cuyo registro es peücionado en estos autos, donde los solicitantes simplemente
agregan el signo 0, adición que es imperceptible desde el punto de vista fonético, agregando además, como
letras finales, la "1" y la "A". Como se puede apreciar, las modificaciones individualizadas no constituyen
elementos diferenciadores que sean suficientes como para distinguir a la marca pedida de las afamadas
marcas de mi representada y, tampoco son suficientes, como para hacer viable su registro..//..De donde se
puede deducir que las citadas modificaciones introducidas en la marca pedida no consiguen desviar la
atención del consumidor de las letras en común que posee con las marcas de mi poderdante y del recuerdo
en sí que en su mente la marca peticionada genera, sobre todo teniendo en cuenta que las marcas
UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE ULTRA BEAST! y DESATA LA BESTIA (oponentes) y BE_ST Y
ETIQUETA (solicitada) se encuentran todas en una misma clase y la fama y notoriedad que preceden a

aquellas..//..Contradigo categóricamente estas manifestacionespues es sabido que, a la hora de un cotejo,la
parte denominativa tiene un mayor peso que la parte figurativa, por lo que el valor de la eüqueta es

meÍamente relativo. Por lo que, pese a la presencia de una etiqueta, las marcas en conflicto terminarán
recordándose de manera análoga, pues la una es directamente evocativa de las otras, por lo cual el riesgo de
que las afamadas marcas UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE IJLTRA BEAST!y DESATA LA BESTIA de
propiedad de mi representada sean asociadas y/o confundidas con la marca pedida, BE_ST Y ETIQUETA
conti núa si endo muy e I evado.. (... )". - - - - - - -

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el
criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese
orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
la marca oponente.

Que, al efectuar el cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "BE_ST Y ffiQUETA", clase
32 y las marcas oponentes "UNLEASH THE BEAST!", Clases 05 y 32, "UNLEASH THE UUIRA BEAST!', clase
32 y "DESA'IA LA BESTIA', clase 32; se advierte que, en el plano ortográfico, ambas
presentan diferencias relevantes y fácilmente perceptibles. Desde el punto de vista
también producen impresiones sonoras distintas, difiriendo ambas en su ritmo y sonori

BE-ST

UNLEASHTHE BEAST!
UNLEASH THE ULIRA BEAST!
DESATALABESTIA

(marca solicitada),y

(marcas oponentes)
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Resorución-.I}7 5
poR LA cuAL sE coNFIRMA tA RESoLUcTóN N' 612 DE FEcHA 28 DE JUNIo DEzoz4,DIcrADApoRLA
pmEcctóN DE ASUNToS tvrARcARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REcISTRo DE
LA MARCA "BE ST", Clase 32, EXPEDIENTE N' 90538/2021, SOLICITADO POR JULLANA VIETRI Y ALDO
VTETRI.-----

Asunción, Zlr SL,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MONSTER
ENERGY COMPATIY contra la Resolución N" 612 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - - - - - - - - - - - -

RE S U LTA:

Que, en fecha 12 de Julio de 2024 se presenta el representante convencional de MONSTER ENERGY
COMPAIIYe interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 612 de fecha 28 de junio de 2024,
dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha 0l de noviembre de 2024 f:ue dictada la providencia que concede el recurso de
apelación interpuesto

Que, en fecha 22 de enero de2025, el representante convencional de MONSTERENERGY COMPAT{Y
expresó agravios; dictándose en fecha 28 de enero de 2025 la providencia por la cual se üene por
presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de
ley.---------

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 28 de marzo
de 2025 esta dependencia administrativa dictó la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte
oponente, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para Resolv

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que,haciendo un análisis minucioso en conjunto de las

marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BE_ST Y ETIQUEIA y la marca oponente
UNLEASH THE BIA,ST gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud
denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre toda fonético las marcas están
expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta..//...Que,
luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esa Dirección considera que las marcas en pugna
pueden coexisür pacÍficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen
diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para
el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un
conjunto.-..//...Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos
fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público
consumi dor. (...) ".- - - - - - -

Que, se agravia el apelante MONSTER ENERGY COMPAIIY, y entre otros argumentos expresa:
"(...)Nada más alejado de la verdad pues el único elemento de la marca solicitada corresponde a una
reproducción casi total de uno de los elementos de las reconocidas marcas
IJNLEASH THE ULTRA BEAST! y DESATA LA BESTIA de propiedad de mi principal. Enb
las primeras dos marcas de mi mandante, los solicitantes tan solo sustituyen la letra "A" 

1

(áqffi
&d'
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Resolución *'-i--{} ,i' 5ff
poR LA cuAL sE coNFIRNdA Lá, RESoLUcTóN N' 612 DE FEcHA 28 DE IUNIo DEzoz4,DIcrADA poR LA
pmnccróNDEAsuNTos NdARcARIoS Lmclosos, ENELEXpEDIENTE DE sollcrruD DE REGISTRo DE
LA MARCA "BE_ST', Clase 32, EXPEDIENTE N' 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO
VIETRI.-

Que la denominac''n "BF, ST", ha sido solicitada para amparar productos de la clase 32,

exclusivamente para: "Jugos bebibles de Noe Vera sabor natwal, sabor naranja con arándano y con
clorofila y jengibre". Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es

si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada, en el sistema
informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares:
BEAST, Clase 05, Registro N' 552480 a nombre de USA Nutraceuticals Group, Inc.; extremo que demuestra la
coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrÍa el titular de la marca oponente
pretender uülizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexiste previamente. ------------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr.
Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas
cuanto sigue: "El mero hecho de uülizar elúnico signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto
con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundiblesú.
Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del
rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.--------------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martinez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS
cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "la circunstancia de que varios registros marcarios
incluyan la misma particula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por
lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,
correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estarÍa otorgando excesivo
privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin,
Mario."3----

En conclusión, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho
menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su
conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación,
pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ------------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un si
caracterÍsticas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente
confirmarlaresoluciónrecurrida ----- S

PORTANTO,
I..A' DTRECTORA GENERAL INTERINA DE I,A. PROPTEDADI

RESUELVE

'? Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunci ón.2013.
I Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de
marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabnela M, Soucasse. Ediciones La Rbcca,2OO0.367 páginas.

Y "-t
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Resorución"'J-Ü 7 5
poR I-A cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTótI N' 612 DE FEcHA 28 DE JUMo DEzoz4,DICrADApoRLA
pmrcctóN DE ASUNToS N,fARcARIos Lmclosos, EN EL ExpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REcIsrRo DE
LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N' 90538/2021, SOLICITADO POR JULLANA VIETRI Y ALDO
VIETRI.-..--

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas

confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su

coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"seialan cuanto
sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la
secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número
de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos
mediante guiones) [...] El examen de las sÍlabas comunes reviste una especial importancia al comparar
marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sÍlabas comunes y su
combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sÍlabas

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente
diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN t[...] En principio, las coincidencias en la
parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte
central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos
denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una
similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo.
coincidentes o similares trbicados al comíenzo de los signos comfarado< strelen fesar más al afreciar s,
si m i I i tu d fon éti ca. El sub rayado e s nuestro(... ) ". - - - - - - - - -

Que, además de las diferencias previamente señaladas, corresponde destacar que Ia marca solicitada
"BE_SP, clase 32 se presenta como una marca mixta, integrada por elementos denominativos y figurativos
que contribuyen significativamente a su individualización en el mercado. En efecto, la solicitud incorpora
la denominación "BE_ST" con la letra inicial "8" que es grande y ornamentada, conectándose de forma
fluida con las letras siguientes ("e", "s" y ot'). Debajo de la letra "e" se observa una pequeña lÍnea horizontal o
guion bajo, los colores de las letras son blanco en su interior, definidas por un borde o contorno grueso de
color verde oscuro y el fondo del logotipo es completamente blanco. En consecuencia, la combinación
armónica de los componentes denominativos y figurativos confiere a la marca solicitada una identidad
visual propia, claramente diferenciada de la marca oponente, reforzando su aptitud disti
aún más cualquier posibilidad de confusión o asociación por parte del público
ori gen empresarial de los productos identifi cados.-- ------- ----

Marca Solicitada Ma¡cas

I Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Düec trices pdrd el examen tle marcas en Paraguay, pp. 147, 266 y 298 . Disponible en:

https:i /wrvrv.dinat)i. l¡ov.oviuortal/vJ/oropicdad-industrial/nrarcas/dircctriccs
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Resorución+SJ 5
POR [A, CUAL SE CONFIRN,ÍA Iá RESOLUCIÓN N' 612 DE FECHA 28 DE IUMO DEaO}4,DICTADA pOR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS IVIARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "BF._,§T', Clase 32, EXPEDIENTE N' 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VTETRI Y ALDO
VIETRI..--..

Art.le

Art.2s

CONFIRMAR Ia Resolución N' 612 de fecha 28 de junio de 2024 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BE_ST
Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente N' 9053812021, solicitada a nombre de |ULIANA
VIETRI Y ALDO VIETRI--. --

ArL 3e NOTIFÍQUESE por C édul a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

$
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Resorución..J$ 7 4
poR LA cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUcTóN N" 913 DE FEcHA 28 DE MAyo DE 2018, DIcTADA poR LA
omncclóN DE ASUNToS MARcARIoS Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE

LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N" 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY

s-4.----------

determinado, o que ese producto o servicio pertenece a una lÍnea de productos/servicios de una persona
distinta de quien realmente los presta o fabrica (definición dada por el autor Jorge Otamendi)..//..Por lo que,

de concederse el registro de la solicitud de la marca HETEREI Y EnQUÉfA se estaría induciendo al público
a creer que se tratarÍa de una nueva marca más de propiedad de mi mandante y asi se estaría consintiendo
un acto de competencia desleal Así pues, la marca HETEREI Y ETQUE|A pareciera formar parte de la
familia de marcas de propiedad de mi representada...//..Además,la marca pedida está acompañada de una
etiqueta, la cual tampoco constituye un elemento diferenciador suficiente que sea capaz de diferenciarla de
la marca de mi mandante, pues se limita a transcribir la denominación pedida.(...)".--------

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
rnterpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro
"HETEREIYETIQUE"IA" (Clase 42)yla marca oponente "MANTECOSAHETEREI" (Clase 29).---------

}IETEREI Y ETIQUETA

MANTECOSA HETEREI

(marca solicitada),y

(marca oponente)

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del
Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas
complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo
en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean
confundibles. d Bajo esta premisa, la sola semejanza en determinados componentes resulta insuficiente para
fundamentar una desestimación, atendiendo particular e integralmente a los demás factores que serán
objeto de examen en Ia presente resolución.------------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee
registrada Ia marca "MANTECOSA I{ETEREI" bajo el N" 542.323 para todos los productos de la clase 29, la
cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las frutas, verduras,
hortalizas y legumbres preparadas o en conserva para su consumo2. Por su parte, la marca en trámite de
registro "FIETEREI Y ETIQUETA" solicita la cobertura en Ia clase 42 para los siguientes servicios: "Seruicios
de creación, üseño y desanollo de aplicaciones para teléfonos móuiles inteligentes relaüvas a recetas de
platos de comida". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se enc clases

del nomenclador internacional. En consecuencia, esta dependencia admini
decisión final a la que ha arribado elA-quo, en la que ha desestimado la oposición

I Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marca{ Editorial La Ley. Asunción. 2013.
2 https: /,/u,rvu.rvipo. int/cs/rvcb/c lassifi cation-locarno
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ResoluciónNo 4 f\'? Lr\süuruLrvrr r. j# / l+
poR LA cuAL sE coNFIRMA L¿, RESoLUcTót¡ N' 9I3 DE FEcHA 28 DE MAyo DE 2018, DIcIADA poR LA
otREcclóN DE ASUNTos MARCARIos Lmclosos, EN EL EXpEDIENTE DE soLIcITUD DE REGrsrRo DE
LA MARCA "HEIEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N'12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY
sA.----------

Asunción, ,2 L SIP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUIS MENELEO
INSFRAN CABRERA contra la Resolución N' 913 de fecha 28 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de
Asuntos Marcarios Litigiosos, y; - ----- ------

RES ULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de LUIS MENELEO
INSFRAN CABRERA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N" 913 de fecha 28 de mayo de
2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

Que, en fecha O9 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 3l de octubre de 2019, el representante convencional de LUIS MENELEO INSFRAN
CABRERA expresó agravios; dictándose en fecha 26 de noviembre de 2019 la providencia por la cual se

tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el
término de ley.

Que, en fecha 29 de abril de 2020, fue acusada Ia rebeldía de Ia adversa, por no contestar el traslado
de la expresión de agravios, en consecuencia fi¡e declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó
autos para resolver en fecha 29 de abril de 2020.----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizando las marcas "IIETEREI Y ffiQWTA"
(marca solicitada) vs. "MANTECOSA HETEREI" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas
en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente
distinguibles, como también cuentan con diferencias en las clases solicitadas por una y otra
respectivamente, siendo la marca solicitada para los servicios de la clase 42 de servicios de creación, diseño
y desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes relativas a recetas de platos de comida, y la
marca oponente para los productos de la clase 29, que no guardan reláción alguna con la clase
solicitada..//..Que, la solicitud de registro presentada por el solicitante, no infringe las prohibiciones
enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N" 1294/98, que dispone: "No podrán registrarse como marcas: f)
los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de
confusión o de asociación con esa marca".(...).---- ------

Que, se agravia el apelante LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA, y entre otros entos expresa:
"(...) Por ende, resulta innegable que entre las marcas HETEREI Y ETIQUE|A
existe un elevado riesgo de confundibilidad indirecta, que es la que se da
cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen,

HETEREI
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Resoruciónr.r'_f_Q 7 4
POR LA CUAL SE CONFIRMA I,á. RESOLUCIÓN N' 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICIADAPORLA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDTENTE DE SOLICITIJD DE REGISTRO DE

Lá, MARCA "FIETEREI Y ETIQUEXA', Clase 42, EXPEDIENTE N' 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY

sá-----------

Art. le

Art.2e

CONFIRMAR Ia Resolución No 913 de fecha 28 de mayo de 2OI8 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER Ia prosecución de trámites de

"HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, Expedien
PUNTO PY SA.----.-

ArL 3e NOTFÍQUESEpor Cédula.-----

la solicitud de registro de Ia marca
solicitada a nombre de

^.Dir.ecror:r 
C.n.rrl rürin.

^u.r 

rc c cr.o n.I c n c r : I J r !ro¡, : d : i I n d u I r ria I

Di¡eccién ly¡cional de f ,,iirfrliniri,,iuf
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ResoluciónN'

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N" 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR t.A
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA', Clase 42, EXPEDIENTE N'12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY
s-4"----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al
respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa
magnitud, ya que la mara solicitada en su composición se encuentra enmarcada dentro de una figura
ovalada de color amarillo mostaza, la cual también está delimitada por una lÍnea gruesa de tono marrón, el
diseño tiene una estética de estilo retro o vintage debido a la combinación de colores cálidos (amarillo,
marrón y blanco) y Ia tipografia fluida y redondeada; mientras que la marca oponente es una marca
denominativa. En síntesis, ambas marcas son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en
todos los planos de comparación. --------

Marca solicitada Marca oponente

Denominativa

Que, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas
registradas que cuentan en su estructura la palabra HE1EREI tales como: HETERE'I Y ETIQUEIA, clase 35,

Registro N' 533.417, a nombre de YASY PORA S.A.' AEAÍ ICE HETEREI, clase 35, Registro N' 609.532 a

nombre de JOSE PEREZ BOGARIN.-

Sobre el punto, forge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre
marcas: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la
coexistencia anterior de las marcas en pugna. IJna coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas
registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es.la mejor prueba de la

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera lgno con
caracteristicas propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL IN'IERINA DE LA PROPIEDAD

RESUELVE
Dirccción Centr¡l de

Dirrcció¡ liacionrl dt Prrpiedad Inttlectuil

r "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. g" Ed.. CABA, Abeledo Perrot,2017 -
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Resolución*JS 75
poR [á, cuAL sE coNFIRMA LA RESoLUctóN N' 27s DE FEcHA 28 DE MAyo DE 2021, DISIADApoRL-A
omrcctóNDEASUNToS rvfARCARIos Lmclosos, EN ELEXpEDIENTE DE SoLIcITUD DE REGISTRo DE
LA MARCA "IABORATORIO DE HEMODERTVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC', CLASE 05, EXPEDIENTE N'
22673 IaOIS,SOLICITADO POR LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA SA.----------

mismo origen que la marca que ya conoce o s/ es otra o si es una nueva línea de productos o si las marcas en

pugna gozan de la misma calidad, produciéndose así un riesgo de asociación indeseable...//..Como
Consecuencia, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi
mandante,pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en

pugna. La confundibilidad indirecta es la que se da cuando el público consumidor cree que el producto o
servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado, o que ese

producto o seruicio pertenece a una línea de productos/servicios de una persona distinta de quien
realmente los presta o fábrica..//.. De las conclusiones del Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos
deducimos que éste ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en
la resolución por él vertida son totalmente incongruentes y no se ajustan a derecho ni a la realidad, pues no
deberÍa ser permitida la coexistencia pacifica de la marca EYLIA de mi mandante, con la marca
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC pedida en autos, en una misma
clase.(...)".--

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso
interpuesto

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales
desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese

orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y
las marcas oponentes.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS PRESIDEN1E ILLIA UNC" (Clase O5) y la oponente "EYLIA" (Clase 05), se advierte que la
solicitada coincide con la oponente únicamente en dos letras "LlA" de la terminación de la marca
registrada. Asimismo, al profundizar en el análisis de los componentes restantes, se constata que ambas
denominaciones presentan diferencias claras y relevantes en su conjunto, se concluye que proyectan
impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite
descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público
consumidor.-------------

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC (marca solicitada), y

EYLIA (marca oponente)

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico
conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el r

la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que
significado que cada uno de
las denominaciones
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Asunción, fl It §[i 20lB

MSTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT contra Ia Resolución No 275 de fecha 28 de mayo de 2021, dictada por la Dirección
de Asuntos Marcarios Litigiosos, yi ------------

RESULTA:

Que, en fecha 2l de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de BAYER
AKTIENGESELISCHAFT e interpone recurso de apelación contra la Resolución N'275 de fecha 28 de mayo
de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 0l de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación
interpuesto

Que, en fecha 10 de mayo de 2022, el representante convencional de BAYER AG expresó agravios;
dictándose en fecha 23 de mayo de 2022la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de
expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 01 de julio de 2OZZ, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos
para resolver en fecha 0l de agosto de2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, al analizar las marcas en pugna "LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC" (marca solicitada) vs. "EYLIA" (marca oponente), en conjunto
y sucesivamenfe, es posible notar que las mismas no dejan la misma impresión, poseen elementos que las
diferencian plenamente en los aspectos visual, fonético e ideológico. Existen suficientes diferencias que
garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, en el cuerpo de esta resolución se irán
expresando los fundamentos por los cuales esta Dirección ha arribado a esta conclusión..//..Que,la marca
solicitada se halla compuesta por 6 vocablos que contabilizan un total de 44letras, por su parte, la oponente
posee una marca de un solo vocablo con un total de 5 letras. Al visualizar ambas denominaciones, se puede
verificar las diferencias gráficas existentes; asÍ también al pronunciarlas de seguido "LABORATORIOS DE
HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC" / "EYLIA", es posible notar las diferencias fonéticas y que no
dejan la misma impresión ni recuerdo. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y
especialidad, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Resulta
marcas enfrentadas exrste un elevado riesgo de confusión y/o asociación. Sin
existencia de una marca muy confundible, directamente evocativa y asociable a una
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POR I.A CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N' 275 DE FECHA 28 DE MAYO DEIOII,DISTADA POR LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LMGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE
I.á, MARCA "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENIE ILLIA UNC", CI-ASE 05, EXPEDIENTE NO

22673 IaOIS,SOLICTIADO POR I.ABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA SA----.-----

Que la marca "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLLA UNC", ha sido solicitada
para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 del nomenclador internaclonal. Por su parte,
la marca oponente "EYLLA" se encuentra registrada en la clase 5 exclusivamente para: "Preparaciones
oftalmológicas para el tratamiento de neovascularización

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de
considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conTunfo,
son disÍmiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo
eventualmente coexistir pacÍficamente en el seno consumidor. ------------

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice:
"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es

diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y
luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un
contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor
facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos
concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase,
ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen
de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con
características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe
similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde
confirmar la resolución recurrida

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art.ls

Art.2s

CONFIRMAR la Resolución N' 275 de fecha 28 de mayo de 2021 dictada por la
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca
"LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", Clase 05,

Expediente N" 2287312018, solicitada a nombre de LABORATORIOS MEDIFAR
PARAGUAYA Sá" - - -. -. - - - -

Art.3e NOTIFÍQUESE por Cédula.----- - - - - - - - - - - - - - ;


